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l. INTRODUCCION

1 Las Comunidades Europeas ("CE") no ofrecen ningin fundamento legitimo para su solicitud
de unaresolucion preliminar ("solicitud de las CE") de que la solicitud de establecimiento de un grupo
especia presentada por los Estados Unidos en la presente diferencia no cumple las prescripciones del
parrafo 2 del articulo 6 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por |os que serige
la solucién de diferencia ("ESD™). Por @ contrario, como lo exige € péarrafo 2 dd articulo 6, en la
solicitud de establecimiento de un grupo especia presentada por los Estados Unidos debidamente "se
identifica[n] las medidas concretas en litigio y se ha[ce] una breve exposicion de los fundamentos de
derecho de la reclamacion, que [es] suficiente para presentar € problema con claridad”.

2. Por e contrario, las CE pretenden que este Grupo Especia exija la identificacion, no de las
"medidas concretas’, sino de los aspectos 0 partes concretos de las medidas que los Estados Unidos
tienen la intencidn de plantear en este procedimiento. Las CE también pretenden que este Grupo
Especid, a interpretar € parrafo 2 del articulo 6, incorpore a esa disposicion un requisito que no
figuraen élay que € Organo de Apelacion ha rechazado expresamente, esto es, que los Estados
Unidos resuman los argumentos juridicos especificos que presentardn en su primera comunicacion.
En & asunto CE - Banano I1I' & Organo de Apeacion ya rechazod la sugerencia de que una parte
reclamante debe resumir sus argumentos juridicos en la solicitud de establecimiento de un grupo
especial, y este Grupo Especia deberia pronunciarse en e mismo sentido.

1. EXPOSICION DE LOSHECHOS

3. Los Estados Unidos solicitaron la celebracion de consultas formales con las CE en relacion
con "la proteccion de las marcas de fabrica 0 de comercio y las indicaciones geograficas en € caso de
productos agricolas y los productos alimenticios’, y, en particular, e Reglamento N° 2081/92, en su
version modificada’®, cas cinco afios atrés, € 1° de junio de 1999.° Los Estados Unidos y las CE
celebraron una primera serie de consultas € 9 de julio de 1999. En su solicitud, los Estados Unidos
sostuvieron que € Reglamento N° 2081/92 "no contempla € trato naciona con respecto a las
indicaciones geograficas ni ofrece protecciéon suficiente a las marcas de fébrica o de comercio ya
existentes que sean similares o idénticas a una indicacion geografica’. En ningln momento de esta
primera serie de consultas las CE sugirieron que no entendian e fundamento juridico de la
reclamacion de los Estados Unidos.

4. En rigor, durante los cuatro afios siguientes, se celebraron numerosas consultas entre
representantes de los Estados Unidos y de las CE, de forma detallada, en relacion con lo que los
Estados Unidos consideraban como incompatibilidades entre e Reglamento N° 2081/92 y las
obligaciones de las Comunidades Europeas en € marco delaOMC.*

! Informe del Organo de Apelacién en el asunto Comunidades Europeas - Régimen para la
importacion, venta y distribucién de bananos WT/DS27/AB/R, adoptado el 25 de septiembre de 1997 (" CE -
Banano I11").

2 Reglamento del Consejo (CEE) N° 2081/92 de 14 de julio de 1992 relativo a la proteccion de las
indicaciones geogréficas y de las denominaciones de origen de los productos agricolasy alimenticios.

S WT/DS174/1.

* Carta de Joseph Papovich a Joao Pacheco, de fecha 6 de junio de 2001, en la que se incluyen
20 preguntas en relacion con el Reglamento 2081/92 (Estados Unidos - Prueba documental 1); Carta de Joseph
Papovich a Joao Pacheco, de 21 de agosto de 2001, en la que se incluyen 15 preguntas adicionales (Estados
Unidos - Prueba documental 2); Carta de Steve Kho a Jean-Jacques Boufflet, de 19 de mayo de 2003, en la que
se incluyen 36 preguntas en relacién con las consultas de 27 de mayo de 2003 y se abordan, entre otras
cuestiones relativas al Reglamento 2081: €l trato nacional, el trato de la nacidon més favorecida, la exclusividad
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5. El 4 de abril de 2003, los Estados Unidos solicitaron la celebracion de nuevas consultas con
las CE indicando, entre otras cosas, que € Reglamento N° 2081/92, en su versién modificada, y las
medidas conexas de aplicacion y observancia, parecian ser incompatibles con las obligaciones en
materia de trato nacional y de la nacion mas favorecida ("NMF") previstas en e Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con e Comercio ("Acuerdo sobre
los ADPIC"), en lo que respecta a los nacionales, y en virtud del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio ("GATT de 1994") con respecto a las mercancias’ El 19 de mayo, los
Estados Unidos presentaron preguntas detalladas a las CE con antelaciéon a las consultas que se
celebraron € 27 de mayo de 2003 en las que, como se observé anteriormente, se abordaron cuestiones
que son & objeto de la solicitud de establecimiento de un grupo especial.® Tampoco en este caso, en
ningln momento de esta Ultima serie de consultas las CE sugirieron que no entendian los fundamentos
de derecho de la reclamacion de los Estados Unidos.

6. Las consultas del 27 de mayo tampoco resolvieron e asunto. En consecuencia, € 18 de
agosto de 2003 los Estados Unidos solicitaron € establecimiento de un grupo especial, sefidando
concretamente e Reglamento N° 2081/92, en su version modificada, y las medidas conexas de
aplicacion y observancia, y presentaron una breve exposicion de los fundamentos de derecho de la
reclamacion. Esa exposicion consistié en una descripcion y en la cita concreta de determinados
parrafos del Acuerdo sobrelos ADPICy del GATT de 1994.

1. LOSREQUISITOS DEL PARRAFO 2 DEL ARTICULO 6 DEL ESD

7. El parafo 2 del articulo 6 del ESD exige, en la parte pertinente, que en la solicitud de
establecimiento de un grupo especial:

se identifiquen las medidas concretas en litigio y se haga una breve exposicion de los
fundamentos de derecho de la reclamacion, que sea suficiente para presentar el
problema con claridad.

8. La solicitud de las CE contiene diversas citas de informes del Organo de Apelacion y de
grupos especiales, en particular de los asuntos Corea - Productos lacteos' y CE - Banano 111, que
explican esta disposicién y ponen de relieve su importancia en la solucion de diferencias. Sin
embargo, ha pasado completamente por ato un aspecto de esos informes que es de importancia critica
para la cuestion sometida a este Grupo Especial: la distincion clave entre las alegaciones -que deben
incluirse en la solicitud de establecimiento de un grupo especial- y los argumentos que apoyan esas
alegaciones -que no es recesario incluir-. Como explicd € Organo de Apelacion en e asunto
CE - Banano Il1:

de las marcas de fébrica o de comercio, los reglamentos de aplicacién y observancia, la disponibilidad de
medios juridicos para que las partes interesadas prevengan los usos engafiosos de indicaciones geogréficas, la
transparencia, y las definiciones de las indicaciones geogréficas (Estados Unidos - Prueba documental 3). Estos
documentos de las consultas son pertinentes porque muestran que las CE no desconocen, como afirman, los
problemas relacionados con el Reglamento 2081/92. No obstante, |as alegaciones presentadas en esta diferencia
son las expuestas en la solicitud de establ ecimiento de un grupo especial presentada por |os Estados Unidos.

® WT/DS290/1/Add. 1.
6 Véase Estados Unidos - Prueba documental 3.
" Informe del Organo de Apelacién, Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las

importaciones de determinados productos lacteos WT/DS98/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000 (" Corea -
Productos|acteos).
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A nuestro parecer, hay una importante diferencia entre las alegaciones identificadas en
la solicitud de establecimiento de un grupo especial que determinan e mandato del
grupo especia de conformidad con € articulo 7 del ESD, y los argumentos que apoyan
esas aegaciones, que se exponen y aclaran progresivamente en las primeras
comunicaciones escritas, 1os escritos de réplica 'y la primera y segunda reuniones del
grupo especial con las partes®

9. Ademas, y contrariamente a argumento de las CE que figuraen € parrafo 37 de su solicitud
de unaresolucién prellml nar, en & asunto CE - Banano 11 & Organo de Apelacion dej6 en claro que
una solicitud de establecimiento de un grupo especia puede exponer suficientemente una alegacion en
algunos casos s en la solicitud simplemente se cita la disposicion pertinente del Acuerdo de laOMC:

Aceptamos la opinion del Grupo Especia de que basta que las partes reclamantes
enumeren las disposiciones de los acuerdos concretos que se alega que han sido
vulnerados, sin exponer argumentos detallados acerca de cudles son los aspectos
concretos de las medidas en cuestion en relacion con las disposiciones concretas de esos
acuerdos’

10. El Organo de Apelacion confirmo esta interpretacion en Corea - Productos lacteos En esa
diferencia, & problema de la solicitud de establecimiento de un grupo especia era que en €ella se
citaban de manera demasiado genera d articulo XIX del GATT de 1994 y varios articulos del
Acuerdo sobre Salvaguardias, todos los cuales constaban de numerosas partes, por 10 que resultaba
dificil determinar cudles eran las obligaciones especificas de esas disposiciones a las que se hacia
referencia™® En cambio, en la solicitud de establecimiento de un grupo especia presentada por los
Estados Unidos en la presente diferencia, se citan disposiciones concretas de los Acuerdos de laOMC
de que se trata, y no puede decirse que la solicitud tenga un defecto andogo.

11. Las CE tampoco advierten que, aun en €l caso de que una solicitud de establecimiento de un
grupo especia carezca de |os detalles suficientes para "presentar € problema con claridad”, € Grupo
Especiad no queda automaticamente privado de jurisdiccion sobre € asunto. En cambio, € Grupo
Especial debe examinar, basandose en las "circunstancias particulares del caso”, si € defecto habia
redundado en perjuicio de la capacidad de las partes demandadas para defenderse. Como & Organo
de Apelacién explicd en € asunto Corea - Productos lacteos:

8 CE - Banano |11, parrafo 141.
°1d.
19 El Grgano de Apelacién explico:

En el asunto que examinamos, observamos que en la solicitud de establecimiento de un grupo
especial presentada por las Comunidades Europeas, tras identificarse la medida de salvaguardia
identificada por Corea en litigio, se enumeran los articulos 2, 4, 5y 12 del Acuerdo sobre
Salvaguardias y € articulo X1X del GATT de 1994. El articulo XIX del GATT de 1994 consta
de tres secciones y de un total de cinco parrafos, en cada uno de los cuales se establece a menos
una obligacion distinta. Los articulos 2, 4, 5y 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias cuentan
también con varios parrafos, en muchos de los cuales se establece una obligacion distinta. El
Acuerdo sobre Salvaguardias se ocupa de hecho de un proceso complejo en varias etapas que
abarca desde la iniciacion de una investigacion y la evaluacion de una serie de factores y la
determinacion de la existencia de dafio grave y de una relacion de causalidad hasta la adopcién
de una medida definitiva de salvaguardia En cada una de las etapas es necesario cumplir
determinados requisitos legales y respetar las normas juridicas establecidas en ese Acuerdo.

Corea - Productos lacteos, parrafo 129.
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Al evaluar s la solicitud de las Comunidades Europeas cumplio las prescripciones del

parrafo 2 del articulo 6 del ESD, consideramos que, dadas las circunstancias particulares
que concurren en este caso y de conformidad con la letray el espiritu del parrafo 2 del
articulo 6, la solicitud de las Comunidades Europeas deberia haber sido mas detallada.

No obstante, Corea no nos ha demostrado que la mera enumeracion de los articulos que
se afirmaba que habian sido vulnerados haya redundado en perjuicio de su capacidad de
defenderse en @ curso de las actuaciones del Grupo Especia. Corea afirmé que habia
sufrido perjuicio, pero ni en su comunicacion del apelante ni en la audiencia
proporciond detalles que apoyaran esa afirmacion. En consecuencia, desestimamos la
apelacion de Corea en lo que se refiere a la compatibilidad de la solicitud de
establecimiento de un grupo especia presentada por las Comunidades Europeas con €

parrafo 2 del articulo 6 del ESD.™

12. En consecuencia, a evaluar las alegaciones relativas a S en una solicitud de establecimiento
de un grupo especia se presenta @ "problema con claridad”, e Grupo Especid debe examinar las
circunstancias particulares de la diferencia, y s la parte demandada se ha visto perjudicada.

13. Las CE sostienen que, de forma incompatible con € parrafo 2 del articulo 6, en la solicitud de
establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos 1) no se identifican las
medidas concretas en litigio ni 2) se hace una breve exposicién de los fundamentos de derecho de la
reclamacion, que sea suficiente para presentar el problema con claridad, y que por ello las CE se han
visto gravemente perjudicadas. Como se indica en las secciones que aparecen a continuacion, las CE
Se equivocan en todos | os aspectos.

V. LA ASEVERACION DE LASCE EN EL SENTIDO DE QUE EN LA SOLICITUD DE
ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS
ESTADOS UNIDOS NO SE IDENTIFICAN LAS "MEDIDAS CONCRETAS EN
LITIGIO" ESINCORRECTA

A. AL CITAR EL REGLAMENTO N°2081/92, LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO
ESPECIAL PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS HA IDENTIFICADO LAS "MEDIDAS
CONCRETASEN LITIGIO"

14. Las CE aegan que las citas especificas de un determinado Reglamento de las CE no son
"suficientemente especificas para permitir la identificacion de la 'medida concreta [gc: medidas
concretas] en litigio"."> Las CE sostienen que los reclamantes deberian haber identificado qué
aspectos concretos del Reglamento N° 2081/92 pretenden plantear, y alegan que "los reclamantes no
habrian tenido ninguna dificultad para hacer referencias mas concretas a disposi ciones especificas del

Reglamento N° 2081/92".** Este argumento carece de fundamento por varias razones.

15. En primer lugar, €l parrafo 2 del articulo 6exige que la parte reclamante identifique las
"medidas concretas en litigio" en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, y los Estados

M1d., parrafo 131.

12 solicitud de las CE, parrafos 14 y 15. Las CE citan el parrafo 2 del articulo 6 como si exigiera la
identificacion de una Unica "medida’ en litigio, mientras que esa disposicion hace referencia a las "medidas en
litigio".

13 solicitud de las CE, parrafo 22. En la solicitud de las CE no se cuestiona la inclusién, en la solicitud
de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, de las modificaciones del
Reglamento 2081/92 como parte de las medidas en litigio. Por consiguiente, los Estados Unidos dan por
sentado que no es objeto de litigio el determinar si la inclusion de las modificaciones es suficientemente
concretaen relacion con el parrafo 2del articulo 6.
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Unidos han hecho exactamente eso al identificar el Reglamento N° 2081/92 de las CE en su totalidad.
Nada en e parrafo 2 del articulo 6 limita e derecho de las partes reclamantes a escoger las medidas
que desean impugnar, y en anteriores diferencias se ha incluido una amplia variedad de medidas.**
Esto, por si sdlo, congtituye un argumento para desestimar la solicitud de la CE.

16. En segundo lugar, las CE sugieren que identificar e Reglamento (CEE) N° 2081/92, que se
refiere a la proteccidon de las indicaciones geogréficas y de las denominaciones de origen de los
productos agricolas y alimenticios, es lo mismo que identificar la totalidad del Cédigo Civil de otro
Miembro.” Sin embargo, e Reglamento (CEE) N° 2081/92 no es similar a un Cadigo Civil. A
diferencia de un Cdédigo Civil, que aborda una amplia variedad de materias, con inclusién de, por
gemplo, € matrimonio, la adopcion, € trabgo, € derecho de propiedad, los contratos y otras
obligaciones, y las disposiciones antimonopolio, € Reglamento (CEE) N° 2081/92 aborda una
cuestion especifica, esto es, las normas para la proteccion de las denominaciones de origen y las
indicaciones geogréaficas de determinados productos agricolas y alimenticios. En realidad, aunque es
cierto, como observan las CE, que € citado Reglamento incluye varios articulos, todos ellos se
refieren a este Unico tema 'y de hecho todos sus articulos guardan relacion con las aegaciones de los
Estados Unidos en la presente diferencia.

17. En tercer lugar, las CE ofrecen una"listailustrativa’ de "temas' supuestamente distintos en €
Reglamento N° 2081/92. Aparte dd hecho de que € péarrafo 2 del articulo 6 no incluye ningan
requisito de que se identifiquen "temas" concretos dentro de una medida’®, el Reglamento N° 2081/92
es un todo integrado: por gemplo, € articulo 12a, que se refiere a las solicitudes respecto de
indicaciones geogréficas de terceros paises, contiene remisiones especificas a los articulos 4, 5, 12
y 15, que asu vez se remiten alos articulos 2, 4y 6. 'Y, por supuesto, |os articulos que, por gemplo,
se refieren a las definiciones, € objetivo y @ acance, estan incorporados implicitamente. Teniendo
en cuenta el caracter integrado del Reglamento (CEE) N° 2081/92, los Estados Unidos prefirieron, en
gercicio de las amplias facultades discrecionales que les otorga € parrafo 2 del articulo 6, identificar
latotalidad del Reglamento como las "medidas concretas en litigio".

18. En cuarto lugar, las CE mencionan varias diferencias en las que se examind la suficiencia de
las solicitudes de establecimiento de un grupo especia en relacion con € parrafo 2 del articulo 6, pero
no indican ninguna diferencia en la que & Organo de Apelacion o un grupo especia constatara que la
identificacion de una determinada ley o reglamento como medida, sin identificar articulos
determinados de laley o € reglamento, fuerainsuficiente. Por eemplo, en CE - Banano 111, tanto el
Grupo Especial como & Organo de Apelacion congtataron que una solicitud era suficiente cuando se

14 \véase, por ejemplo, Estados Unidos - Medidas que afectan al suministro transfronterizo de servicios
de juegos de azar y apuestas ("Estados Unidos - Juegos de azar"), solicitud de establecimiento de un grupo
especial presentada por Antigua y Barbuda, WT/DS285/2, en la que las medidas mencionadas incluyen una
variedad de articulos, leyes y disposiciones constitucionales de los 50 Estados de los Estados Unidos y varios
territorios estadounidenses.

15 solicitud de las CE, parrafo 18.

16 Al parecer, las CE no se consideran a si mismas obligadas a identificar temas concretos dentro de
una medida en otras diferencias, por jemplo en Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "empresas de
ventas en el extranjero”, WT/DS108 (" Estados Unidos - EVE") en el que las medidas identificadas fueron los
articulos 921 a927 del Codigo de Rentas Internas de los Estados Unidos y medidas conexas. Las disposiciones
legales citadas abarcaban siete articulos con numerosas subdivisiones, que ocupaban més de 20 paginas de la
primera Prueba documental presentada por las CE. Ademas, en Canadéa - Medidasrelativas a las exportaciones
detrigoy al trato del grano importado, WT/DS276/12, Resolucién preliminar distribuida el 21 de julio de 2003
("Canada - Trigo"), asunto en el que las CE intervienen como tercero, las CE expresaron, en los parrafos 15
y 16 de sus observaciones de 4 de junio de 2003, que la identificacion hecha por los Estados Unidos de la "Ley
de Granos Canadiense y del Reglamento de la Ley de Granos Canadiense”, sin hacer referencia a articulos
concretos, era suficiente para cumplir los requisitos del parrafo 2 del articulo 6.
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referia a "régimen para la importacion, venta y distribucién de bananos establecido por €l
Reglamento N° 404/93 y por la legidacion y medidas administrativas posteriores [...] que
complementan y enmiendan dicho régimen".*” En redlidad, la cuestion planteada en diferencias
anteriores con respecto a la identificacion de las medidas en litigio ha sido en generd s e parrafo 2
del articulo 6 exige la mencién de una determinada ley o reglamento o s es suficiente la simple
descripcion de la medida sin esa mencion.  Sobre esta cuestion particular, € Grupo Especid que
examinod € asunto Canada - Trigo, que es la unica diferencia mencionada por las CE sobre esta
cuestion, observd que es aconsgable, pero no imprescindible, que en las solicitudes de
establecimiento de grupos especiales "se especifiquen explicitamente las medidas de aplicacion
general -es decir, las leyes y reglamentos- mediante su denominacion, fecha de adopcion, etc.".*® En
la presente diferencia, en cambio, en la solicitud de establecimiento de un grupo especia presentada
por los Estados Unidos se menciona concretamente e Reglamento N° 2081/92 y las CE degan que
incluso esta forma de identificacion "aconsgjable” aungue no imprescindible, resulta insuficiente. En
resumen, las CE tratan de aumentar extraordinariamente € nivel de concrecion exigido por €
parrafo 2 del articulo 6 en este procedimiento, sin  ningin fundamento textua ni de otra indole,
simplemente para servir asu interés inmediato en esta diferencia.

19. Por las razones expresadas, la referencia hecha por los Estados Unidos a Reglamento
N°2081/92 congtituye una identificacion de las medidas concretas en litigio, segin lo exigido por €
parrafo 2 del articulo 6.

B. AL IDENTIFICAR EL REGLAMENTO N°2081/92 "Y LAS MEDIDAS CONEXAS DE APLICACION Y
OBSERVANCIA", LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA
POR LOS ESTADOS UNIDOS IDENTIFICO LAS "MEDIDAS CONCRETASEN LITIGIO"

20. Las CE adegan que la identificacion hecha por Australia de las "medidas conexas de
aplicacion y observancia' no basta para cumplir €l requisito del parrafo 2 del articulo 6 de identificar
las "medidas concretas en litigio". Las CE sostienen, en lanota 10, que la solicitud de establecimiento
de un grupo especia presentada por los Estados Unidos no incluye una referencia a las "medidas
conexas de aplicacion y observancid'. ESto es erréneo. En € parrafo 2 de su solicitud de
establecimiento de un grupo especial, los Estados Unidos definen las medidas en litigio -el
Reglamento N° 2081/92, en su version modificada-, que incluyen las medidas conexas de aplicacion y
observancia. Como quiera que sea, las CE no han impugnado este aspecto de la solicitud de
establecimiento de un grupo especia presentada por los Estados Unidos, incluso después de que se
seflalara, en la reunion de organizacion celebrada € 3 del marzo, que los Estados Unidos utilizaban
precisamente la misma férmula que Australia.  En estas circunstancias, no resulta claro cud es el

" CE - Banano |11, parrafo 140.

18 Resolucién preliminar del Grupo Especial, Canada - Medidas relativas a las exportaciones de trigoy
al trato del grano importado, WT/DS276/12, distribuido el 21 dejulio de 2003 (" Canad4 - Trigo"), parrafo 19:

Observamos que los Estados Unidos, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, se
refieren alas "leyes' y los "reglamentos”, pero no especifican cuédles son las leyes y reglamentos
pertinentes indicando su nombre, fecha de adopcion, etc. Consideramos que es aconsejable que
los Miembros sean |0 mas concretos posible al identificar las medidas de aplicacion general,
indicando inclusive su denominacion y fecha de adopcion. Sin embargo, €l péarrafo 2 del
articulo 6, en su texto literal, no exige que en las solicitudes de establecimiento de grupos
especiales se especifiquen explicitamente las medidas de aplicacién general -es decir, las leyesy
reglamentos- mediante su denominacién, fecha de adopcion, etc.  Por consiguiente,
consideramos que el hecho de que los Estados Unidos no hayan especificado las leyes o
reglamentos pertinentes mediante su denominacion, fecha de adopcion, etc., o hace que la
solicitud de establecimiento de un grupo especial sea necesariamente incompatible con el
parrafo 2 del articulo 6.
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fundamento en que se apoyan las CE para seguir manteniendo su reclamacién respecto de la solicitud
de establecimiento de un grupo especia presentada por Australia.

21 En cualquier caso, & argumento de las CE con respecto ala solicitud de establecimiento de un
grupo especia presentada por Australia es erroneo e infundado. Las CE aegan que € término
"conexas' es vago y que muchas leyes y reglamentos podrian ser considerados "conexos'. También
alegan que numerosas leyes y reglamentos podrian ser necesarios para la aplicacion y observancia del
Reglamento. Por consiguiente, las CE manifiestan que desconocen cudes son las medidas en litigio.
Este argumento no es sincero. La solicitud de establecimiento de un grupo especia presentada por
Australia no se refiere a medidas "conexas de aplicacion y observancia' desconocidas. Serefiereaun
reglamento concreto cuyo objeto es la proteccion de las indicaciones geogréficas en las CE y a sus
medidas conexas de aplicacion y observancia. La identificacion de estas medidas se especifica
mediante la referencia a su relacion con € Reglamento N° 2081/92, es decir, las medidas destinadas a
aplicar y hacer observar e Reglamento N° 2081/92. Como se observo més arriba, € Organo de
Apelacion constatd que un lenguaje menos especifico era suficiente en @ asunto CE - Banano Il:
"[un] régimen para la importacién, venta y distribucién de bananos establecido por € Reglamento
N°404/93 y por la legidacion, reglamentos y medidas administrativas posteriores [...] que aplican,
complementan y enmiendan dicho régimen"."® Las propias CE adoptaron un enfoque smilar en
Estados Unidos - EVE cuando identificaron las medidas como "los articulos 921 a 927 del Cadigo de
Rentas Internas y las medidas conexas por las que se establece un trato fiscal especia para las

"empresas de ventas en € extranjero”.”

22. Por ultimo, las CE no se encuentran en buena posicién para aegar que las "medidas conexas
de aplicacion y observancia' no se han concretado. Al tratar de entender cabalmente esas medidas
durante las consultas celebradas hace casi un afio, la primera clase de informacion que los Estados
Unidos y Australia pidieron a las CE se referia a los "reglamentos de aplicacion”. En particular, los
Estados Unidos pidieron una lista de todas las normas, reglamentos y otras medidas de las CE que
aplican o tienen conexiéon con & Reglamento (CEE) N° 2081/92 y copias de todas las medidas
pertinentes. Ademas, los Estados Unidos formularon varias preguntas especificas acerca de los
reglamentos de aplicacion pertinentes del Estado miembro, con inclusén de las relativas a las
estructuras de inspeccion del Estado miembro, y pidieron copias de todas las medidas pertinentes.
Las CE no respondieron en absoluto a esta peticion durante las consultas y nunca ofrecieron la
mencion de ninguna medida de aplicacion, como respuesta a esa peticion, a pesar de las numerosas
oportunidades que tuvieron para hacerlo. En € parrafo 10 del articulo 4 del ESD se establece que los
Miembros entablarén € procedimiento de solucion de diferencias de buena fe y esforzandose por
resolver ladiferencia. Més concretamente, € parrafo 3 del articulo 4 del ESD obliga a los Miembros
a entablar onsultas de buena fe. Dado que las propias CE no han identificado las medidas de
aplicacion y observancia del Reglamento N° 2081/92 mediante su cita, este Grupo Especia no deberia
exigir més especificidad a los Estados Unidos de la que las CE estuvieron dispuestas a ofrecer alos
Estados Unidos.

23. Las CE, a alegar que laidentificacion de las "medidas conexas de aplicaciéon y observancia'
no es concreta, hace referencia a la resolucion preliminar dictada en e asunto Canada - Trigo, en
cuyos parrafos 20 y 24 € Grupo Especial constatd que, "afata de unaidentificacion explicita|...] ha
de facilitarse en la solicitud misma de establecimiento de un grupo especia informacion suficiente
para identificar efectivamente las medidas precisas en litigio".”* El Grupo Especial que examiné €
asunto Canada - Trigo constatdé que no habia informacion suficiente cuando la solicitud de

19 CE - Banano 111, parrafo 140.
20 WT/DS108/2, 9 de julio de 1998.

2! solicitud de las CE, péarrafos 25y 26.
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establecimiento de un grupo especia contenia referencias contradictorias que oscurecian € contenido
y el significado de las "leyes y reglamentos’ mencionadas en la solicitud.” No obstante, ese Grupo
Especia también constatd que una referencia igualmente amplia a "medidas’ resultaba clara, en su
contexto, porgue en la solicitud se expresaba que esas medidas se referian a las "compras o0 ventas

rel acionadas con la exportacion de trigo”. *

24. En la presente diferencia no hay referencias contradictorias, y no existe ninguna
incertidumbre en cuanto a contenido o la naturaleza de las "medidas de aplicacion y observancia' en
litigio: se trata de las medidas de aplicacion y observancia "conexas' a Reglamento N° 2081/92,
relativas a la proteccion de las indicaciones geogréficas y de las denominaciones de origen de los
productos agricolas y dimenticios.

25. En resumen, tanto en la solicitud e establecimiento de un grupo especia presentada por
Australia como en la presentada por |os Estados Unidos se identifican concretamente las "medidas de
aplicacion y observancia' en litigio en la presente diferencia, de forma compatible con e parrafo 2 del
articulo 6.

V. CONTRARIAMENTE A LO QUE ALEGAN LAS CE, EN LA SOLICITUD DE
ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS
ESTADOS UNIDOS SE HACE UNA BREVE EXPOSICION DE LOS
FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA RECLAMACION QUE ES SUFICIENTE
PARA PRESENTAR EL PROBLEMA CON CLARIDAD

A. EN LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS
ESTADOS UNIDOS SE HACE UNA BREVE EXPOSICION DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE
LA RECLAMACION QUE ES SUFICIENTE PARA PRESENTAR EL PROBLEMA CON CLARIDAD

26. Los Estados Unidos efectivamente han hecho una breve exposicion de los fundamentos de
derecho de la reclamacion que es suficiente para presentar €l problema con claridad, como prescribe
el parrafo 2 ddl articulo 6. Se enumeran las disposiciones especificas del Acuerdo sobrelos ADPICy
dd GATT de 1994 cuya violacion se alega, y se proporciona, ademas, una breve explicacion textual
de los fundamentos de la reclamacion.

1. Cita dedisposiciones concretas del Acuerdodela OMC

27. En varias ocasiones € Organo de Apelacion ha dgjado en claro que, de forma directamente
contraria a lo aseverado por las CE en € parafo 37 de su solicitud, que una solicitud de
establecimiento de un grupo especia puede resumir adecuadamente los fundamentos de derecho de la
reclamacion con arreglo a parrafo 2 del articulo 6 smplemente citando las disposiciones pertinentes
del Acuerdo delaOMC.** Las CE citan & asunto Corea - Productos lacteos, en e que & Organo de
Apelacion declar6 que puede haber circunstancias en las que la "enumeracion de los articulos de un
acuerdo no baste para cumplir la norma del péarrafo 2 dd aticulo 6'.*° Sin embargo, en ese
procedimiento, los articulos citados tenian numerosos parrafos, muchos de los cuales contenian

22 canada - Trigo, parrafo 24.

2 canada - Trigo, parrafo 26.

24 Por ejemplo, CE - Banano |11, parrafo 141; Corea - Productos |acteos, parrafo 124.

% Corea - Productos |acteos, parrafo 124, citado en la solicitud de las CE, péarrafo 36. La conclusion
delas CE, en el parrafo 37, de que laidentificacion de las disposiciones de un tratado " es un requisito necesario,

pero no suficiente en virtud del parrafo 2 del articulo 6 del ESD" (subrayado en el original) es evidentemente
incorrectaalaluz delo establecido en Corea - Productos lacteos
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obligaciones diferentes; por gemplo, en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se citaba
el articulo XIX del GATT de 1994, que consta de tres secciones y cinco parrafos, cada uno de los
cuales tiene al menos una obligacion distinta, y € articulo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias, que
abarca dos péaginas y consta de 11 péarrafos.”®

28. Por € contrario, en la solicitud de establecimiento de un grupo especia presentada por los
Estados Unidos en esta diferencia se enumeran 17 disposiciones concretas del Acuerdo sobre los
ADPIC y dos disposiciones concretas del GATT de 1994. Cuando un articulo consta de mas de
un parrafo, en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos
se identifico concretamente & ndimero de ese pérrafo particular.?” Por lo general, cada uno de estos
parrafos consta de una Unica obligaciéon. A diferencia del asunto Corea - Productos lacteos, en la
presente diferencia no hay circunstancias que harian que la cita de la disposicion concreta pertinente
del Acuerdo dela OMC fuerainsuficiente con arreglo a parrafo 2 del articulo 6.

2. Descripcion expositiva

29. Ademas, la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados
Unidos no se basa Unicamente en la cita especifica de determinadas obligaciones en € marco de la
OMC. También incluye una breve descripcion expositiva de los fundamentos de derecho de la
reclamacion, lo que afiade claridad ala exposicion. Por gemplo, en dicha solicitud se resume que, a
juicio de los Estados Unidos, € Reglamento N° 2081/92 no prevé € trato nacional o € trato de la
nacion mas favorecida para los productos o los nacionales de otros Miembros de la OMC, y que €l
Reglamento N° 2081/92 disminuye la proteccién juridica de las marcas de fébrica o de comercio (con
una referencia ilustrativa especifica al derecho de evitar 1os usos engafiosos de un signo idéntico o
similar y la proteccion adecuada contra lainvaidacion). También se expresa, como breve exposicion
de los fundamentos de derecho de la reclamacion, conjuntamente con las disposiciones del Acuerdo
de laOMC citadas especificamente, que e Reglamento N° 2081/92 no arbitralos medios legaes para
gue las partes interesadas puedan impedir una utilizacion que induzca a error de una indicacién
geografica, define las indicaciones geogréficas de manera incompatible con e Acuerdo sobre los
ADPIC, no es suficientemente transparente y no prevé procedimientos de observancia adecuados.

Contrariamente a argumento que presentan las CE en € parrafo 42 de su solicitud, no hay en €
parafo 2 del articulo 6 ningln requisito de que cada parte de la descripcion expositiva esté
especificamente vinculada a disposiciones particulares de la OMC, ni tampoco las CE sefidan
ninguna diferencia en la que esto se hubiera exigido.

30. Como se ha expresado més arriba, la cita de obligaciones especificas de normas de la OMC
en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos es
suficiente para resumir los fundamentos de derecho de la reclamacion con arreglo a prrafo 2 del
articulo 6. La descripcion expositiva constituye una descripcion adicional de los fundamentos de
derecho. Por consiguiente, no hay en la presente diferencia ningin fundamento para que las CE
afirmen que la solicitud de establecimiento de un grupo especia presentada por |os Estados Unidos ha
vulnerado la segunda frase del parrafo 2 del articulo 6.

3. L ascircunstanciasconcomitantes
3L Ademés de 1) la cita especifica de las obligaciones en & marco de la OMC, que por si sola

congtituye un resumen suficiente de los fundamentos de derecho de la reclamacion, y 2) la descripcion
expositiva, que describe ademas los fundamentos de derecho, las circunstancias concomitantes que

26 Corea - Productos | acteos, parrafo 124.

27 Excepto en el caso del articulo | del GATT de 1994, que consta de un pérrafo, seguido de varias
excepciones.



WT/DS174/R/Add.1
Pagina A-12

rodean a esta solicitud de establecimiento de un grupo especia dgjan en claro que la exposicion de los
fundamentos de derecho de la reclamacion que figura en esa solicitud es suficiente y presenta el

problema con claridad. En Corea - Productos lacteos, € Organo de Apdacion aclard que la
suficiencia de la solicitud de establecimiento de un grupo especia se puede juzgar a la luz de esas
circunstancias.”®

32 En la presente diferencia hay unalarga historia de consultas. Los Estados Unidos solicitaron
la celebracion de consultas formales € 1° de junio de 1999; la primera serie de consultas se llevo a
cabo hace casi cinco afios, € 9 dejulio de 1999, y las consultas prosiguieron hasta la Gltima serie, que
se celebrd @ 27 de mayo de 2003. Como se observé anteriormente y se expone mas detalladamente
infra, como resultado de esas consultas resulta sumamente claro que las CE conocen |os fundamentos
de derecho de la reclamacion de los Estados Unidos.

B. LA VERDADERA CRITICA QUE FORMULAN LAS CE SOBRE LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO
DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS ES QUE DICHA SOLICITUD NO
EXPONE LOS ARGUMENTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, REQUISITO NO PRESCRITO POR EL
PARRAFO 2 DEL ARTICULO 6

3. Algunos grupos especiales anteriores y e Organo de Apelacion han puesto gran cuidado en
distinguir entre las alegaciones que deben formularse en una solicitud de establecimiento de un grupo
especia con arreglo a péarrafo 2 dd articulo 6 -es decir, la breve exposicion de los fundamentos de
derecho de la reclamacion que sea suficiente para presentar € problema con claridad y los
argumentos que apoyan esas alegaciones. Las aegaciones deben exponerse en la solicitud de
establecimiento de un grupo especid. En cambio, no es necesario incluir los argumentos. Como ha
declarado & Organo de Apelacion en € asunto CE - Banano 111

Aceptamos la opinion del Grupo Especial de que basta que las partes reclamantes
enumeren las disposiciones de los acuerdos concretos que se dega que han sido

vulnerados, sin exponer argumentos detallados acerca de cudles son los aspectos
concretos de las medidas en cuestion en relacion con las disposi ciones concretas de esos
acuerdos. A nuestro parecer, hay una importante diferencia entre las alegaciones
identificadas en la solicitud de establecimiento de un grupo especia, que determinan €

mandato del gupo especia de conformidad con € articulo 7 del ESD, y los argumentos
gue apoyan esas alegaciones, que Sse exponen y aclaran progresivamente en las primeras
comunicaciones escritas, 1os escritos de réplica 'y la primera y segunda reuniones del

grupo especia con las partes.”

A En la presente diferencia, las CE no imputan a los Estados Unidos € no haber expuesto los
fundamentos de derecho de la reclamacidn, smo gue les imputan, erréneamente, € no haber incluido
los argumentos que apoyan esos fundamentos. *°

28 Corea - Productos | acteos, parrafo 124.
29 CE - Banano |11, parrafo 141.

30 Al criticar la especificidad de las "medidas’ en relacion con el pérrafo 2 del articulo 6, las CE alegan
errbneamente que la falta de cita de disposiciones particulares del Reglamento 2081/92 "no permiten a las CE
saber qué aspectos concretos de los abarcados por €l Reglamento 2081/92 pretenden plantear |os reclamantes
[...]", solicitud de las CE, parrafo 22 (sin subrayar en €l original). El parafo 2 del articulo 6 exige la
identificacion de las medidas concretas en litigio; no exige la identificacion del aspecto "concreto" de las
medidas. En realidad, el argumento de las CE parece confundir el requisito del parrafo 2 del articulo 6 de que
las medidas se identifiquen, con el requisito de que se presente una breve exposicién de los fundamentos de
derecho (es decir, las alegaciones). No obstante, incluso con respecto alas alegaciones, e Organo de Apelacion
rechazé especificamente este argumento en el parrafo del asunto CE - Banano Il citado mas arriba. Esta
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35. Por gemplo, en 1o que respecta a trato naciond, las CE alegan que en la solicitud de
establecimiento de un grupo especia presentada por los Estados Unidos no se especifica qué
disposicion o aspecto del Reglamento N° 2081/92 vulnera las obligaciones de las CE en materia de
trato nacional, y "en qué forma se supone que tiene lugar esa vulneracion”.®" Esto es precisamente [0
que & Organo de Apelacion, en € asunto CE - Banano |11, constato que no era exigible. Los Estados
Unidos expondran detalladamente la forma concreta en que e Reglamento N° 2081/92 omite
conceder € trato naciona a los nacionales y los productos no comunitarios, pero lo hara en sus
comunicaciones, como parte de sus argumentos que apoyan la aegacion de que € Reglamento
N°2081/92 niega e trato naciona alos nacionales y los productos no comunitarios.*

36. En otras palabras, |os fundamentos de derecho de la reclamacion, que se dgjaron en claro en
la solicitud de establecimiento de un grupo especia presentada por los Estados Unidos, consisten en
gue & Reglamento de las CE para la proteccion de determinadas indicaciones geogréficas es
incompatible con las obligaciones especificas de trato nacional que figuran en € Acuerdo sobre los
ADPIC, e Convenio de Parisy e GATT de 1994. Los argumentos detallados respecto de laformaen
gue aspectos concretos del Reglamento N° 2081/92 son incompatibles con estas obligaciones serén
objeto de los argumentos que se presentarén en futuras comunicaciones de los Estados Unidos.

37. De modo andlogo, y con respecto d trato NMF, las CE adegan que la solicitud de
establecimiento de un grupo especial no especifica qué disposicion del Reglamento N° 2081/92
vulnera obligaciones en materia de NMF, en qué forma tiene lugar esa vulneracion, a qué Miembros
de la OMC se niega € trato favorable, en qué consiste este trato mas favorable y como se concede.

Taes explicaciones y argumentos detallados van claramente més ala de los requisitos aplicables a
una breve exposicion de los fundamentos de derecho de la reclamacion con arreglo a péarrafo 2 del

articulo 6 y, en cambio, se incluyen claramente en la categoria de argumentos de apoyo ala aegacion
de que & Reglamento no concede € trato de nacion més favorecida con respecto a los productos y los
necionales de Miembros de laOMC.*

cuestion se examina mas detalladamente en esta seccidn, pero basta decir que las CE no pueden en buena ley
alegar que desconocen cudles son |os aspectos del Reglamento 2081/92 que estan en litigio. Véase, por ejemplo,
lanota32infra.

31 Solicitud de las CE, pérrafo 44.

32 Las alegaciones se exponen claramente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial
presentada por los Estados Unidos. Pero, ademas, las CE no pueden en justicia alegar que desconocen €l
problema presentado, teniendo en cuenta la larga historia de celebracion de consultas. Por gjemplo, en diez de
las preguntas planteadas por las CE en las consultas se desea averiguar por qué los nacionales no comunitarios
no pueden registrar sus propias i ndicaciones geogréaficas para productos originarios, y por qué se encuentran con
varias disposiciones problematicas en el Reglamento 2081/92 que no se aplican a los nacionales de las CE.
Véase, por ejemplo, 19 de mayo de 2004, preguntas formuladas durante las consultas, preguntas 7 a 25 (Estados
Unidos - Prueba documental 3); en realidad, en la propia solicitud de las CE se adjuntan, como Pruebas
documentales 2 y 3, las actas de las reuniones del OSD en las que los Estados Unidos describieron algunos de
los problemas especificos que les planteaba el Reglamento 2081/92, en particular con respecto a trato nacional
y al trato de la nacion mas favorecida, entre otras cuestiones. CE - Prueba documental 2, parrafo 72; CE -
Prueba documental 3, parrafos 28 y 29.

33 También con respecto a esta cuestion, las CE no pueden en justicia alegar que no se les ha
informado. En las consultas se formularon varias preguntas acerca de por qué los nacionales y los productos de
algunos Miembros de la OMC -es decir, los que tienen un sistema de proteccion de las indicaciones geogréficas
gue es equivalente a sistema de las CE- gozan de derechos y reciben protecciones que otros Miembros de la
OMC no tienen. Véase, por gemplo, 19 de mayo de 2004, Preguntas formuladas durante las consultas,
preguntas 7 a 25 (Estados Unidos - Prueba documental 3); CE - Prueba documental 2, parrafo 72; CE - Prueba
documental 3, parrafos 28y 29.
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38. Con respecto a la "proteccion juridica de las marcas de fébrica y de comercio” las CE
reconocen que e Reglamento N° 2081/92 aborda la cuestion de los conflictos entre las marcas de
fébrica o de comercio y las indicaciones geogréficas en tres parrafos del articulo 14 y en el parrafo 4
dd articulo 7, todos los cuaes pueden tener y tienen importantes repercusiones negativas para los
derechos relativos a las marcas de fébrica o de comercio previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC**
Las CE alegan asmismo que e Reglamento N° 2081/92 prevé "soluciones concretas' para 1os
diversos conflictos entre las marcas de fébrica o de comercio y las indicaciones geogréficas® Del
hecho de que las CE traten lo esencia de las alegaciones de |os Estados Unidos con tanto detalle en su
solicitud de una resolucion preliminar se desprende obviamente que la exposicion presentada por los
Estados Unidos respecto de los fundamentos de derecho de la reclamacién era suficiente para
presentar el problema con claridad.*® El requerimiento de las CE de entender "cuédles son los
problemas concretos que los Estados Unidos desean plantear” es una peticion de argumentacion que
resultaria apropiada para la primera comunicacion, pero no para una solicitud de establecimiento de
un grupo especial, cuestion que las propias CE han hecho notar en otras diferencias’’

3. Con respecto a hecho de que e Reglamento N° 2081/92 no arbitra "los medios legales para
gue las partes interesadas puedan impedir una utilizacién que induzca a error de una indicacion
geogréfica’, las CE alegan que € Reglamento N° 2081/92 contiene disposiciones detalladas respecto
de la proteccion de las indicaciones geograficas registradas que arbitran dichos medios. También en
este caso, las CE estén interesadas en entablar un debate acerca de las aegaciones de los Estados
Unidos antes de la primera comunicacién estadounidense. Y también en este caso, € hecho de que
los Estados Unidos no presentaran su argumentacion en su solicitud de establecimiento de un grupo
especia no congtituye una violacion de lo dispuesto en e parrafo 2 del articulo 6.

40. Con respecto a las diferencias entre la definicidn de "indicacion geogréfica’ que figuraen €

Reglamento N° 2081/92 y la del Acuerdo sobre los ADPIC, las CE alegan, contradiciendo la verdad,
gue los Estados Unidos no explican las diferencias entre ambas definiciones. La definicion de

Acuerdo sobre los ADPIC figura en € parrafo 1 del articulo 22 de dicho Acuerdo; la definicion del
Reglamento aparece en € parrafo 2 b) del articulo 2 del mismo. Las diferencias entre ambas son
obviasy elocuentes. En lo que respecta ala naturaleza de la diferencia, se trata de un tema que se ha
de tratar en los argumentos que presenten las partes en sus comunicaciones. No obstante, también en

34 solicitud de las CE, parrafos 46 a 48.

35 Aunque son estas "soluciones”, entre otras cosas, |0 que esta en litigio, particularmente a la luz del
derecho exclusivo del titular de una marca de fébrica o de comercio registrada, en virtud del parrafo 1 del
articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, de impedir la utilizacion de signos idénticos o similares cuando ese
uso dé lugar a probabilidad de confusion.

36 Cabe observar asimismo los detallados debates que se produjeron sobre esta cuestion en las
consultas. Véase, por ejemplo, 19 de mayo de 2004, Preguntas formuladas durante las consultas, "Articulo 14 -
Exclusividad de las marcas de fébrica o de comercio”, preguntas 29 a 36, y "Articulo 13", preguntas 27 y 28
(Estados Unidos - Prueba documental 3).

37 En Estados Unidos - Juegos de azar, |as propias CE criticaron la solicitud de los Estados Unidos de
gue se dictara una resolucion preliminar con arreglo al parrafo 2 del articulo 6, en sus observaciones del 24 de
octubre de 2003, alegando en el parrafo 16 que la cuestion planteada por los Estados Unidos se relacionaba
estrictamente con el fondo del asunto, que era bastante complejo tanto desde el punto de vista juridico como
factico, y que, por lo tanto, no se prestaba para una decision mediante un procedimiento sumario de resolucion
preliminar planteado a amparo del pérrafo 2 del articulo 6 del ESD. Ademaés, las CE criticaron la solicitud de
resolucion preliminar presentada por Corea en Corea - Medidas que afectan al comercio de embarcaciones
comerciales, WT/DS273, y describieron las objeciones de Corea a la solicitud de establecimiento de un grupo
especial como un intento desafortunado de hacer que el Grupo Especial formulase constataciones obre
cuestiones juridicas sustantivas que deberian tratarse durante la fase ordinaria del Grupo Especial y no en la
etapa preliminar.
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este caso las CE alegan, faltando a la verdad, que no comprenden la alegacion de los Estados Unidos.
Como los Estados Unidos han explicado a las CE durante las consultas, € Acuerdo sobre los ADPIC
contiene obligaciones de proteger las indicaciones geogréficas, segun se definen en dicho Acuerdo, y
el Reglamento N° 2081/92, que se refiere a la forma en que "la proteccion comunitaria de las
indicaciones geogréficas de los productos agricolas y aimenticios se obtendrd’, ofrece proteccion a
una categoria aparentemente diferente de indicaciones geograficas. Por consiguiente, las diferencias
de cobertura plantean obvias cuestiones de compatibilidad con las obligaciones derivadas del Acuerdo
sobre los ADPIC*®

41, Los argumentos de las CE con respecto a la transparencia y los procedimientos de
observancia padecen los mismos defectos. las CE tratan de entablar un debate sobre @ fondo de las
alegaciones -por gemplo, afirmando que & Reglamento N° 2081/92 es transparente, y alegando que
los Estados Unidos no han detallado por qué no es transparente- en lugar de tratar de exponer su
argumentacion respecto de por qué los fundamentos de derecho no se habrian expuesto brevemente de
manera suficiente.

42. Los anteriores son gemplos de como las CE, ad argumentar que la solicitud de
establecimiento de un grupo especia presentada por los Estados Unidos no hace "una breve
exposicion de los fundamentos de derecho de la reclamacion, que sea suficiente para presentar €

problema con claridad", en realidad alegan que los Estados Unidos no han expuesto adecuadamente
Sus argumentos en apoyo de dichas alegaciones. De la propia solicitud de establecimiento de un
grupo especia se desprende claramente, sobre todo a la luz de las circunstancias que rodearon a las
consultas, que la solicitud de establecimiento de un grupo especia presentada por los Estados Unidos
hace efectivamente una breve exposicion de los fundamentos de derecho de la reclamacion, suficiente
para presentar € problema con claridad.

V1. LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL
PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS NO HA REDUNDADO EN
PERJUICIO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LASCE

43 Las CE aegan que & Organo de Apelacion ha concedido importancia a la cuestién de si una
parte demandada ha sufrido perjuicio como resultado de cualqwer deficiencia relacionada con €

parrafo 2 del articulo 6. No obstante, y esto guarda més relacion con e asunto que nos ocupa, en
Corea - Productos |4cteos & Organo de Apelacion desestimd integralmente la alegacion de Coreaen
virtud del parrafo 2 del articulo 6 porque, aunque habia aegado haber sufrido perjuicio, Corea no
proporciono detalles que apoyaran esa afirmacion. >

44, El argumento de las CE de que se han visto perjudicadas por la solicitud de establecimiento
de un grupo especia presentada por los Estados Unidos no es mas que la reiteracion de su argumento,
gue se ha refutado mas arriba de que la solicitud carece de detalles suficientes con respecto a los
argumentos que apoyan los fundamentos de derecho de la reclamaciéon. A la luz ddl razonamiento
expuesto por & Organo de Apelacion en Corea - Productos lacteos, esa mera reiteracion es
manifiestamente insuficiente para demostrar e perjuicio. S lafata de pormenores en una solicitud
de establecimiento de un grupo especia equivaliera autométicamente a "perjuicio”, no habria
ninguna necesidad de un andisis del "perjuicio”. Incluso s las CE hubieran logrado demostrar que la
solicitud de establecimiento de un grupo especia presentada por los Estados Unidos no cumple los
requisitos del parrafo 2 dd articulo 6 del ESD, cosa que no han hecho, las CE no han aportado nada
gue sugiera que han sufrido perjuicio.

38 Véase, por ejemplo, 19 de mayo de 2004, Preguntas formuladas durante |as consultas, "Definicion de
lasindicaciones geogréficas’, preguntas 4 a 6 (Estados Unidos- Prueba documental 3).

39 Corea - Productos |acteos, parrafo 131.
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45, En € parafo 71, las CE degan que los Estados Unidos esgrimieron un argumento similar
relativo a "perjuicio” en e asunto Estados Unidos - Cordero®, y sostienen que en el caso presente se
deberia aplicar e mismo criterio.** Desde luego, Si este Grupo Especia adoptara el mismo criterio
gue en la diferencia Estados Unidos - Cordero, rechazaria la solicitud de las CE, de forma
concordante con € rechazo del argumento de los Estados Unidos que hizo € Grupo Especia que
examind @ asunto Estados Unidos - Cordero, y con su constatacion de que la solicitud de
establecimiento de un grupo especial en Estados Unidos - Cordero se gjustaba a lo dispuesto en €l
parrafo 2 del articulo 6.

46. En € parafo 73 de su solicitud, las CE especulan que, o bien ambos reclamantes se han
puesto de acuerdo para degjar a las CE en la oscuridad, 0 no estan seguros respecto de las
reclamaciones que tratan de plantear. Laverdad es mastrivia: e parrafo 2 del articulo 6 exige sdlo
una breve exposicion de los fundamentos de derecho de la reclamacion, que sea suficiente para
presentar e problema con claridad. Como se ha explicado més arriba, no exige que se anticipen los
argumentos que se presentaran posteriormente en € curso del procedimiento del Grupo Especidl.

VIl.  CONCLUSION

47. Por |as razones antes expuestas, carecen de fundamento los argumentos que aducen las CE en
apoyo de su solicitud de resolucion preliminar de que la solicitud de establecimiento de un grupo
especia presentada por los Estados Unidos no cumple las prescripciones del parrafo 2 del articulo 6.
Por consiguiente, € Grupo Especia deberia rechazar esa solicitud.

40 |nforme del Grupo Especial, Estados Unidos - Medida de salvaguardia contra las importaciones de
cordero fresco, refrigerado o congelado procedentes de Nueva Zelandia, WT/DS178/R, adoptado €l 16 de mayo
de 2001 (" Estados Unidos - Cordero™).

“! Solicitud de las CE, parrafo 72.

42 Estados Unidos - Cordero, parrafo 5.53.
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Titulo abreviado

Titulo completo

Belgian Family
Allowances (Bélgica -
Subsidios familiares)

GATT Pand Report, Belgian Family Allowances (Informe del Grupo
Especiad del GATT, Bégica - Subsidios familiares), IBDD 1S/59,
adoptado € 7 de noviembre de 1953 (este documento no existe en

espaiiol).

Canada - Periodo de
proteccion mediante
patente

Informe del Grupo Especid, Canada - Periodo de proteccion mediante
patente, WT/DS170/R, adoptado € 12 de octubre de 2000.

Canada - Automoviles

Informe del Grupo Especia, Canada - Determinadas medidas que afectan
a la industria del automodvil, WT/DS139/R, WT/DS142/R, adoptado €l
19 de junio de 2000, modificado por & informe del Organo de Apelacion.

Canada - Automoviles

Informe del Organo de Apelacion, Canada - Determinadas medidas que
afectan a la industria del automovil, WT/DS139/AB/R,
WT/DS142/AB/R, adoptado € 19 de junio de 2000.

Chile - Bebidas Informe del Grupo Especial, Chile - Impuestos a las bebidas alcohdlicas,

alcohdlicas WT/DS87/R, WT/DS110/R, adoptado €l 12 de enero de 2000, modificado
por & informe del Organo de Apelacion.

Chile - Bebidas Informe del Organo de Apelacion, Chile - Impuestos a las bebidas

alcohadlicas alcohadlicas, WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R, adoptado € 12 de enero
de 2000.

CE - Amianto Informe del Organo de Apelacidn, CE - Medidas que afectan al amianto 'y
a los productos que contienen amianto, WT/DS135/AB/R, adoptado
el 16 de abril de 2001.

CEE - Piezasy Informe del Grupo Especid del GATT, CEE - Reglamento relativo a la

componentes importacion de piezas y componentes, IBDD 375/147, adoptado € 16 de
mayo de 1990.

CE - Sardinas Infforme de Organo de Apeacion, Comunidades Europeas -

Denominacién comercial de sardinas, WT/DS231/AB/R, adoptado
el 23 de octubre de 2003.

India - Automdviles

Informe del Grupo Especia, India - Medidas que afectan al sector del
automdvil, WT/DS146/R, WT/DS175/R, adoptado € 5 de abril de 2002.

Indonesia - Automoviles

Informe del Grupo Especia, Indonesia - Determinadas medidas que
afectan a la industria del automévil, WT/DS54/R, WT/DS55/R,
WT/DS59/R, WT/DS64/R, adoptado € 23 de julio de 1998.

Italia - Maquinaria

Informe del Grupo Especid de GATT, Medidas discriminatorias

agricola italianas para la importacion de maguinaria agricola, L/833,
IBDD 7564, adoptado € 23 de octubre de 1958.

Japon - Bebidas Informe del Organo de Apelacion, Japon - Impuestos sobre las bebidas

alcohadlicas alcohdlicas, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, adoptado € 1° de
noviembre de 1996.

Corea - Bebidas Informe del Organo de Apelacidon, Corea - Impuestos a las bebidas

alcohdlicas alcohdlicas, WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R, adoptado € 17 de febrero

de 1999.

Corea - Diversas medidas
gue afectan ala carne
vacuna

Informe del Organo de Apelacion, Corea - Medidas que afectan a las
importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y congelada,
WT/DS16V/AB/R, WT/DS169/AB/R, adoptado € 10 de enero de 2001.
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Titulo abreviado

Titulo completo

Estados Unidos - EVE
(pérrafo 5 del articulo 21
- CE)

Informe del Grupo Especia, Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las
"empresas de ventas en e extranjero” - Recurso de las Comunidades
Europeasal parrafo 5 del articulo 21 del ESD, WT/DS108/RW, adoptado
el 19 de enero de 2002.

Estados Unidos - Bebidas
alcohdlicasy derivadas
dela malta

Informe del Grupo Especia del GATT, Estados Unidos - Medidas que
afectan a las bebidas alcohdlicas y derivadas de la malta, DS23/R,
IBDD 395242, adoptado € 19 de junio de 1992.

Estados Unidos -
Articulo 211 dela Ley de
Asignaciones

Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley
Omnibus de Asignaciones de 1998, WT/DSL176/R, adoptado € 1° de
febrero de 2002, modificado por € informe del Organo de Apdacion.

Estados Unidos -
Articulo 211 delaLey de
Asignaciones

Informe del Organo de Apelacion, Estados Unidos - Articulo 211 de la
Ley Omnibus de Asignaciones de 1998, WT/DS176/AB/R, adoptado
el 1° de febrero de 2002.

Estados Unidos -
Articulo 337

Informe del Grupo Especial del GATT, Estados Unidos - Articulo 337 de
la Ley Arancelaria de 1930, IBDD 365402, adoptado € 7 de noviembre
de 1989.
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l. INTRODUCCION

1 El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas establece un sistema de
proteccion de las indicaciones geogréficas para que quienes producen y venden productos agricolas y
alimenticios calificados en las CE puedan obtener y maximizar 1o que considera ventgjas sustanciales.
Lamentablemente, el Reglamento adolece de defectos significativos. En primer lugar, s bien facilita
el acceso de los naciondes y los productos de las CE a esas ventgas, impone obstaculos muy
importantes -en realidad, casi insuperables- a muchos nacionales y productos de paises que no son
miembros de las CE.

2. Un segundo defecto, importante para todos los titulares de marcas de fébrica o de comercio
registradas -tanto estadounidenses como europeos-, es que & Reglamento sobre las indicaciones
geogréficas otorga esta proteccion a expensas de los derechos sobre las marcas de fébrica o de
comercio qzue las CE estdn expresamente obligadas a garantizar en virtud del Acuerdo sobre
los ADPIC.

3. En virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, las CE deben ofrecer determinadas medidas de
proteccion de las indicaciones geogréficas, pero no se les permite hacerlo de tal manera que
congtituya una discriminacion contra nacionales y productos de paises que no son miembros de
las CE, ni tampoco se les permite hacerlo a expensas de las obligaciones que les impone € Acuerdo
sobre los ADPIC en relacidn con las marcas de fébrica o de comercio.

4. En la presente comunicacion se detdla en qué modo € Reglamento de las CE sobre las
indicaciones geogréficas es incompatible con & Acuerdo sobre los ADPIC y & GATT de 1994°
debido a que constituye una discriminacion contra nacionales y productos de paises que no son
miembros de las CE. Es incompatible con las obligaciones del trato naciona establecidas en €

Acuerdo sobre los ADPIC y e Convenio de Paris®, que prescriben la concesion del trato nacional alos
"nacionales’ de los demas Miembros de la OMC. Es incompatible también con las obligaciones del
trato nacional establecidas en & GATT de 1994 en relacion con los productos procedentes de los
demas Miembros de la OMC. Ademas, e Reglamento sobre las indicaciones geogréficas es
incompatible con la obligacién de otorgar € trato de la nacién mas favorecida ("NMF") en relacion
con los nacionales de los demas Miembros de la OMC, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, y en
relacion con los productos de |os demas Miembros de la OMC, en virtud del GATT de 1994.

! Es decir, la medida objeto de la presente diferencia: Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo de
14 dejulio de 1992 relativo ala proteccion de las indicaciones geogréficas y de las denominaciones de origen de
los productos agricolas y alimenticios, en su version modificada, y las medidas conexas de aplicacion y
observancia. En la presente comunicacion, las menciones del "Reglamento sobre las indicaciones geogréficas’
o del "Reglamento de las CE sobre las indicaciones geograficas' se refieren a esta medida, que comprende tanto
el Reglamento N° 2081 como las medidas conexas de aplicacion y observancia. Las menciones de articulos
concretos del Reglamento sobre las indicaciones geograficas se refieren a propio Reglamento N° 2081/92, en su
version modificada més reciente, presentada como RECL - Prueba documental 1.b.

2 Acuerdo sobre los Aspectos de |os Derechos de Propiedad I ntelectual relacionados con el Comercio.
3 Acuerdo General sobre Aranceles Aduanerosy Comercio (1994).

“ Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, hecho en Paris el 20 de marzo
de 1883, revisado en Bruselas € 14 de diciembre de 1900, en Washington €l 2 de junio de 1911, en La Haya €l
6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo
el 14 dejulio de 1967. Salvo indicacidn en contrario, las menciones del Convenio de Paris serefieren al Actade
Estocolmo (1967). La obligacion de trato nacional prevista en el articulo 2 del Convenio de Paris se incorpora
al Acuerdo sobrelos ADPIC en virtud del parrafo 1 del articulo 2 de este A cuerdo.
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5. Por otra parte, y en contradiccidon directa con las obligaciones expresas que impone €

Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a las marcas de fébrica o de comercio, € Reglamento de
las CE sobre las indicaciones geogréficas niega a titular de una marca de fabrica o de comercio
registrada su derecho exclusivo de impedir que cuaesquiera terceros utilicen signos idénticos o
similares para bienes 0 servicios que sean idénticos o similares a los amparados por € registro de la
marca -induidas las indicaciones geogréficas- cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion.
Por giemplo, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, d titular de una marca de fabrica o de comercio
registrada debe poder adoptar medidas contra otro productor que venda un producto idéntico,
etiquetado con una denominacién idéntica (protegida como indicacion geografica después ddl registro
de la marca), en e mismo estante que & producto amparado por la marca. Ese titular no puede
adoptar una medida de ese tipo en virtud del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréaficas.

6. Por ultimo, como se expone detalladamente més adelante, el Reglamento de las CE sobre las
indicaciones geogréficas no arbitra los medios legales para que las partes interesadas protegjan sus
indicaciones geogréaficas, como prescribe el Acuerdo sobre los ADPIC.

7. En consecuencia, e Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas es también
incompatible con las obligaciones que impone € Acuerdo sobre los ADPIC respecto de la
observancia de |os derechos de propiedad intelectual.

I. ANTECEDENTESDEL PROCEDIMIENTO

8. El 1° de junio de 1999, los Estados Unidos solicitaron la celebracion de consultas con las CE,
de conformidad con € articulo 4 del ESD® y  articulo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC, en relacion
con € Reglamento sobre las indicaciones geogréficas.” Las consultas se celebraron € 9 de julio
de 1999 y después de esa fecha, pero no lograron resolver la diferencia

0. El 4 de abril de 2003, los Estados Unidos complementaron su solicitud de celebracion de
consultas con una solicitud de celebracion de nuevas consultas con las CE de conformidad con €
articulo 4 del ESD, € articulo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC y € articulo XXII del GATT
de 1994." El Gobierno de Australia solicitd también la celebracion de consultas con las CE, y € 27 de
mayo de 2003 se celebraron consultas conjuntas que tampoco resolvieron la diferencia
Por consiguiente, € 18 de agosto de 2003, los Estados Unidos solicitaron e establecimiento de un
grupo especial, con & mandato uniforme® Australia presentd también e mismo dia una solicitud de
establecimiento de un grupo especia, con & mandato uniforme.’ En la reunion del Organo de
Solucion de Diferencias ("OSD") dela OMC celebrada € 2 de octubre de 2003, & OSD establecio un
tnico Grupo Especia de conformidad con e parrafo 1 del articulo 9 del ESD, con e mandato
uniforme, para examinar las reclamaciones de los Estados Unidos y de Australia. ™

® Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solucién de diferencias
6 WT/DS174/1 (1° de junio de 1999).

" WT/DS174/1/Add.1 (4 de abril de 2003).

8 WT/DS174/20 (19 de agosto de 2003).

° WT/DS290/18 (19 de agosto de 2003).

10 Organo de Solucién de Diferencias Acta de la reunién celebrada el 2 de octubre de 2003,
WT/DSB/M/156, distribuida el 10 de noviembre de 2003, parrafo 33.
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10.  El Grupo Especial quedo constituido e 23 de febrero de 2004.™

11. El 3 de marzo de 2004, las CE solicitaron que & Grupo Especiad emitiera dos informes
separados sobre las reclamaciones formuladas por Australia y los Estados Unidos, de conformidad
con € parafo 2 del articulo 9 dd ESD. El 23 de abril de 2004, e Grupo Especia confirmé que
presentaria informes separados sobre esta diferencia.

. HECHOS

12, El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas establece las normas relativas a la
proteccion de las indicaciones geograficas de los productos agricolas y dimenticos destinados al
consumo humano en todos los Estados miembros de las CE.“ Edipula, en € apartado 1 de su
articulo 2, que la proteccion comunitaria de las indicaciones geograficas de los productos agricolas y
alimenticios se obtendra con arreglo a lo dispuesto en e Reglamento, y establece un sistema global
para € registro y la proteccion de las indicaciones geogréficas asi como para la oposicion a dicho
registro.

13. Con arreglo a su predmbulo, € Reglamento sobre las indicaciones geogréficas es una
respuesta a un mercado de consumo que esta cada vez més dispuesto a pagar un sobreprecio por
productos agricolas y alimenticios de un origen geografico determinado. En lo que concierne a los
productores que pueden registrar tales denominaciones de origen en un Estado miembro, €l preambulo
afirma que ello permite obtener mayores ingresos a los productores de productos que cumplen los
requisitos. El Reglamento de las CE sobre |as indicaciones geogréficas reconoce las ventgjas que esto
tiene para los productos y productores que cumplen los requisitos y extiende esas ventagjas de manera
uniforme atodo e ambito de las CE.

14. De conformidad con e Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, se entiende por
indicacion geogréfica e nombre de una region, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de
un pais, que sirve para designar un producto agricola o un producto aimenticio:

a) originario de dicharegién, de dicho lugar determinado o de dicho pais, y
b) gue posea una caidad determinada, una reputacion u otra caracteristica que pueda

atribuirse a dicho origen geogréfico, y cuya produccion y/o transformaciéon y/o
elaboracion se redlicen en la zona geogréfica delimitada.™

L \WT/DS174/21; WT/DS290/19 (24 de febrero de 2004).

12 Apartado 1 del articulo 1 cel Reglamento sobre las indicaciones geogréficas. RECL - Prueba
documental 1.b. Con objeto de evitar confusiones, en esta comunicacion los paises que forman parte de las
Comunidades Europeas seran denominados "Estados miembros', para diferenciarlos de los Miembros de
laOMC.

13 Apartado 2 b) del articulo 2 del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas. El Reglamento se
aplicatambién a una categoria més restringida de indicaciones geograficas, las "denominaciones de origen", que
se definen en el apartado 2 b) del articulo 2. La distincion entre la categoria més amplia de las "indicaciones
geogréficas' y la més restringida de las "denominaciones de origen” no es pertinente a los efectos de la presente
comunicacién, puesto que €l Reglamento sobre las ndicaciones geogréficas se aplica a ambas por igual.
Por consiguiente, en la presente comunicacion los Estados Unidos se referirdn colectivamente a ambas
categorias como "indicaciones geograficas'. Por otra parte, hay diferencias evidentes entre las "indicaciones
geogréficas" seglin se definen en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas y las "indicaciones
geogréficas" seglin se definen en el Acuerdo sobre los ADPIC. El empleo en la presente comunicacién de los
mismos términos para designar a unas y otras no tiene por objeto sugerir que la definicion que figura en el
Reglamento de las CE sobre las indicaciones geograficas es compatible con la definicion que figura en el
Acuerdo sobrelosADPIC.
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15. Para tener derecho a una indicacion geografica protegida, un producto debe gjustarse a
correspondiente pliego de condiciones, segin se establece en e apartado 2 del articulo 4 de
Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.**

Registro

16. En virtud del articulo 5 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas, una persona o una
agrupacion de productores y transformadores puede solicitar € registro de una indicacion geogréfica,
es decir una "denominacion”, con respecto a los productos que "obtenga o produzca' dirigiendo la
solicitud a "Estado miembro en que esté situada la zona geogréfica'.

17. Por consiguiente, en virtud del articulo 5 sblo las personas 0 agrupaciones que producen u
obtienen productos en las CE pueden presentar una solicitud de registro de unaindicacion geogréfica,
y sdlo los productos "producidos u obtenidos' en las CE pueden ser objeto de registro.

18. La solicitud debe ir acompafiada de un "pliego de condiciones' que incluya informacién no
solo sobre e producto en si, sino también sobre como se produce, asi como referencias relativas alas
estructuras de control establecidas por € gobierno para garantizar la conformidad con € pliego de
condiciones.> En resumen, e pliego de condiciones debe contener al menos los e ementos que se
detallan en € articulo 4 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.

a) el nombre del producto agricola o alimenticio, con laindicacion geogréfica;

b) la descripcién del producto agricola o alimenticio, incluidas sus caracteristicas fisicas,
quimicas, microbiolgicas y/u organol épticas,

C) la delimitacion de la zona geogréfica;
d los elementos que prueben que € producto es originario de la zona geogréfica;
€) la descripcion del método de obtencion del producto y los elementos relativos a

envasado, cuando la agrupacion solicitante determine y justifique que € envasado
tiene que producirse en la zona geogréfica delimitada;

f) los factores que acrediten € vinculo con e medio geogréfico o con € origen
geogréfico;
0)] las referencias relativas a las estructuras de control establecidas en € articulo 10 del

Reglamento sobre las indicaciones geograficas (este articulo contiene normas
detalladas sobre las estructuras de control que debe mantener e gobierno para
registrar una indicacion geografica y prescribe que todo organismo privado
autorizado a efectos de control por un Estado miembro debe cumplir los requisitos
establecidos en la norma EN 45011 de las CE. No parece que esa norma pueda
obtenerse de fuentes piblicas™®, y los Estados Unidos no tienen conocimiento de
ninguna norma "equivaente", aprobada para los paises que no son miembros de
las CE, aque se hacereferenciaen € apartado 3 ddl articulo 10);

14 Apartado 1 del articulo 4 del Reglamento sobre |asindicaciones geogréficas.
15 Apartado 2 del articulo 4 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.
16 |_os Estados Unidos intentaron sin éxito obtener esta norma de fuentes publicas, aunque al parecer

miembros nacionales del Comité Europeo de Normalizacion la han puesto a la venta. Véase, por gemplo,
http://www.cenorm.be/cenorm/standards_drafts/index.asp
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h) los elementos especificos del etiquetado;

i) los requisitos que deban cumplirse en virtud de disposiciones comunitarias o de los
Estados miembros.

19. En virtud del apartado 5 del articulo 5 del Regamento sobre las indicaciones geogréficas, se
exige d Estado miembro de las CE que, cuando considere que se cumplen los requisitos del
Reglamento, transmita la solicitud a la Comisién de las CE.

20. Previa verificacion de que la solicitud de registro cumple todos los requisitos formales del
Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, y en € supuesto de que la solicitud supere las
oposiciones, s las hay, la indicacion geogréfica se inscribe en @ "Registro de denominaciones de
origen protegidas y de indicaciones geograficas protegidas’ llevado por la Comision 'y se publicaen €
Diario Oficia de las Comunidades Europeas’

21 El apartado 1 dd articulo 12 establece que € Reglamento sobre las indicaciones geograficas
"serd aplicable" alos productos agricolas o alimenticios de otros Miembros de la OMC -es decir, los
productores y transformadores de otro Miembro de la OMC podran presentar una solicitud de registro
de la indicacion geogréfica asociada con los productos en ese Miembro- Unicamente si ese Miembro
de laOMC:

a) puede ofrecer garantias idénticas o equivalentes a las que se mencionan en €
articulo 4 (es decir, con respecto a pliego de condiciones y a los procedimientos de
control exigidos por las CE);

b) tiene un régimen de control y un derecho de oposicion equivalentes a los que se
definen en & Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas; y

C) est4 dispuesto a conceder a los productos agricolas o aimenticios que procedan de
lasCE una proteccion equivalente a la existente en las CE (es decir, otorga
reciprocidad de trato a los productos de las CE).

22. En otras palabras, para poder acogerse a Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, un
Miembro de la OMC debe adoptar un sistema de proteccién de las indicaciones geograficas que sea
equivaente a que existe en las CE, es decir un sstema i) en virtud del cual & Miembro de la OMC
pueda ofrecer garantias equivalentes a las que se establecen en e Reglamento sobre |as indicaciones
geogréficas de que los productos con la indicacién geografica cumplen € pliego de condiciones que
figuraen los articulos 4 y 10 de dicho Reglamento, ii) que otorgue derechos de oposicién equivaentes
a los que se establecen en e Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, iii) que prevea unas
estructuras internas de control equivalentes a las que existen en las CE, y iv) que conceda a los
productos de las CE una proteccion de las indicaciones geogréficas equivaente a la existente en
lasCE. Ademas, estas condiciones exigen "reciprocidad’: las CE s0lo registrardn y protegeran
indicaciones geograficas asociadas con productos procedentes de otro Miembro de la OMC s éste
otorga en su propio territorio una proteccion "equivalente' de las indicaciones geogréficas a los
productos "correspondientes’ procedentes de las CE.

23. En virtud del apartado 3 del articulo 12, a peticion del Miembro de la OMC de que se trate,
las CE comprueban s este Miembro cumple las condiciones susodichas "habida cuenta de su
legidacion internd’. SOlo en ese caso esta disponible € registro y la proteccion en las CE para los
productos procedentes de ese Miembro de la OMC, de conformidad con € Reglamento sobre las
indicaciones geogréficas.

17 Apartado 4 del articulo 6 del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas.



WT/DS174/R/Add.1
Pagina A-27

24. El aticulo 12bis establece los procedimientos de solicitud para los productores y
transformadores de otros Miembros de la OMC que cumplan esas condiciones de equivalencia y
reciprocidad. Este articulo prescribe que dichos productores y transformadores presenten una
solicitud a las "autoridades’ del Miembro de la OMC en cuestion, y que éste, antes de transmitir la
solicitud, "consulte" a cuaquier Estado miembro de las CE que tenga un &rea geogréfica o una
denominacion tradicional vinculada a dicha érea geogréfica con una denominacién idéntica a la que
figura en la solicitud.*™® También prescribe que é Miembro de la OMC determine s se cumplen las
exigencias del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas. Seguidamente, prescribe que €

Miembro de la OMC describa € fundamento de la proteccion de las indicaciones geograficas en su
territorio y declare que cuenta con las mismas estructuras de control que los Estados miembros de
lasCE. Por ultimo, se indica d Miembro de la OMC que envie la solicitud, acompafiada de la
documentacion pertinente, ala Comision.

25. El apartado 2 del articulo 12 prescribe que solo se autorizara la utilizacion de una indicacion
geogréfica relacionada con productos de otro Miembro de la OMC s "en € etiquetado se indica de
forma clara y visible € pais de origen".”® No existe una prescripcion similar con respecto a los

productos de los Estados miembros de las CE.
Oposicién

26. De conformidad con € apartado 3 del articulo 7 de Reglamento sobre las indicaciones
geogrédficas, las personas fisicas o juridicas "legitimamente interesadas’ que residan 0 estén
establecidas en un Estado miembro de las CE podran oponerse a registro pretendido. Sin embargo,
solo las personas que puedan demostrar un "interés econdmico legitimo" estan autorizadas a consultar
la solicitud.* Para ser admitidas, las declaraciones de oposicion™ deberan demostrar que € registro
pretendido a) no puede acogerse a la proteccion de conformidad con € Reglamento (por gemplo,
porque no se gusta a la definicion de indicacion geografica que figura en e Reglamento);
b) "perjudicaria la existencia de productos que se encuentren legalmente en el mercado a menos
durante los cinco afios' anteriores a la fecha de publicacion de la solicitud; o ¢) corresponde a un
nombre de carécter genérico.? La persona gue se opone debera presentar su declaracion de oposicion
en e Estado miembro en que resida o en que esté establecida. Ese Estado miembro podra declararse
opuesto al registro en un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicacion de la solicitud. 2

27. En cambio, en virtud de los articulos 12ter y 12quinquies, a igua que en € caso del registro,
parece ser que las personas de otro Miembro de la OMC solo pueden oponerse a la solicitud de
registro de una indicacion geogréfica s dicho Miembro cumple las condiciones de equivaencia y
reciprocidad que se establecen en € articdo 12. Ademas, esas personas no pueden presentar
directamente sus declaraciones de oposicion a una autoridad de las CE, como la Comision o incluso
un Estado miembro de las CE, que estd obligada a evaluar dichas declaraciones de conformidad con €l

18 No queda claro cémo pueden tener conocimiento los funcionarios de terceros paises de que existe
semejante situacion.

19 En el Reglamento no queda claro si esto es aplicable a todas |as indicaciones geogréficas de terceros
paises.

20 Apartado 2 del articulo 7 del Reglamento sobre as indicaciones geogréficas.

21 E| contexto del articulo 7 del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas parece dar a entender
que la oposicion puede ser objeto de examen por la Comision de las CE.

22 Apartado 4 del articulo 7 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.

2 Apartados 1y 2 del articulo 7 del Reglamento sobre |as indicaciones geograficas.
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Reglamento sobre las indicaciones geogréficas y tiene desde hace tiempo un mecanismo interno para
trabgjar con la Comisién en esos asuntos. Por € contrario, deben presentar sus declaraciones a
Miembro de la OMC en e que residen o estén establecidas, que se supone decidira s envia dichas
declaraciones a la Comision. Ademés, sOlo |as personas de terceros paises que estan "legitimamente
interesadas’ [en la version inglesa de Reglamento:  "that have a legitimate interest”] pueden
oponerse a un registro, y sélo bs que tienen un "interés econémico legitimo" estan autorizadas a
consultar la solicitud.?*  Esto contrasta con la oposicion de las personas que residen o estén
establecidas en un Estado miembro de las CE, que solo han de estar "legitimamente interesadas' [en
laversién inglesa del Reglamento: "legitimately concerned"].?®

Alcance de la proteccién

28. El alcance muy amplio de la proteccion de las indicaciones geogréficas registradas se
establece en el apartado 1 del articulo 13 del Reglamento, que dice lo siguiente:

L as denominaciones registradas estaran protegidas contra:

a) toda utilizacién comercial, directa o indirecta, de una denominacion registrada para
productos no abarcados por € registro, en la medida en que sean comparables a los
productos registrados bajo dicha denominacién o en la medida en que a usar la
denominacion se aprovechen de la reputacion de la denominacién protegida;

b) toda usurpacion, imitacion o evocacion, aunque se indique € origen verdadero del
producto o s la denominacion protegida se traduce o va acompafiada de una
expresion como 'género, 'tipo', 'método’, 'estilo’, 'imitacion’ o 'similar;

C) cualquier otro tipo de indicacion falsa o falaz en cuanto a la procedencia, € origen, la
naturaleza o las caracteristicas esenciales de los productos, en e envase o en €
embalgje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se
trate, asi como la utilizacién de envases que por sus caracteristicas puedan crear una
opinién errénea acerca de su origen;

d) cualquier otra practica que puedainducir a error alos consumidores sobre € auténtico
origen del producto.

29. El apartado 2 del articulo 13 establece también que las denominaciones protegidas no pueden
convertirse en denominaciones genéricas, es decir en € "nombre comun" de un producto agricola o
dimenticio.*®

30. Ademés, solo los productos calificados para utilizar una indicacion geogréfica registrada
pueden incluir & simbolo o logotipo oficia de las indicaciones geograficas de las CE en |as etiquetas,
en los envases o en la publicidad. >’

24 ppartado 1 del articulo 12quinquies del Reglamento sobre |as indicaciones geograficas.

% Apartado 3 del articulo 7 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.

26 éase e apartado 1 del articulo 3 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.

27 Articulo 5bis del Reglamento (CEE) N° 2037/93 de la Comisién de 27 de julio de 1993, por el que se
establecen disposiciones de aplicacién del Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consgjo relativo a la proteccion

de las indicaciones geogréficas y de las denominaciones de origen de los productos agricolas y alimenticios
("Reglamento N° 2037/93 de la Comisién"). RECL - Prueba documental 2.a.
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3L Por Ultimo, e articulo 14 se refiere expresamente a las marcas en e contexto de las
indicaciones geograficas. En su apartado 2, este articulo establece que, en caso de que € uso de
determinadas marcas anteriores "corresponda a una de las situaciones enumeradas en € articulo 13",
dicho uso "podra proseguirse a pesar del registro de" una indicacion geogréfica. El Reglamento sobre
las indicaciones geogréficas no confiere d titular de una marca vélida anterior € derecho de impedir
e uso de una indicacion geogréfica que dé lugar a probabilidad de confusion con respecto a dicha
marca.

V. EL REGLAMENTO DE LASCE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS ES
INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES QUE IMPONEN A LAS CE EL
ACUERDO SOBRE LOSADPICY EL GATT DE 1994

A. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LASINDICACIONES GEOGRAFICAS ES INCOMPATIBLE CON
LAS OBLIGACIONES DE LASCE RELATIVASA LA CONCESION DEL TRATO NACIONAL

32 El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas es incompatible con dos
obligaciones diferentes de las CE relativas a la concesion del trato nacional en virtud de los Acuerdos
dela OMC. Laprimeraes la obligacion de conceder € trato nacional con respecto a los nacionales
de los demés Miembros de la OMC en virtud dd parafo 1 de articulo 3 del Acuerdo sobre
los ADPIC y, mediante su incorporacion en €l parrafo 1 del articulo 2 de este Acuerdo, del articulo 2
dd Convenio de Paris. La segunda es la obligacién de conceder € trato nacional con respecto a los
productos de los demés Miembros ce la OMC en virtud del articulo 111 del GATT de 1994. En la
presente seccion se tratan por separado cada una de estas incompatibilidades. A continuacion, en la
seccion A.1, se abordan las incompatibilidades del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas con
las obligaciones en materia de trato nacional que imponen € Acuerdo sobre los ADPIC y € Convenio
de Paris. Seguidamente, en la seccién A.2, se abordan las incompatibilidades del Reglamento sobre
las indicaciones geogréficas con las obligaciones en materia de trato nacional que impone € GATT
de 1994.

1. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas es incompatible con las
obligaciones en materia de trato nacional con respecto a los nacionales de los demas
Miembros dela OMC queimponen alas CE e Acuerdo sobrelosADPIC y e Convenio
deParis

a) La obligacion en materia de trato naciona que imponen € Acuerdo sobre los ADPIC y €
Convenio de Paris

i) Introduccion

33. La obligacion del trato nacional ha sido durante mas de 120 afios un elemento habitua de los
acuerdos sobre la propiedad intelectual, que se remontan a 1883, cuando se concluyo por vez primera
el Convenio de Paris?® El Organo de Apdacion lo denomind "principio fundamental del sistema
mundial de comercio"® y observd que los artifices del Acuerdo sobre los ADPIC no solo
incorporaron directamente en éste las obligaciones del Convenio de Paris relativas al trato nacional,
sino que ademas consideraron oportuno incluir una disposicion adicional sobre el trato nacional en el
Acuerdo sobre los ADPIC. "Ello destaca obviamente', concluia € Organo de Apelacion,

28 \/éase Gervais, Daniel, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis (El Acuerdo sobre
losADPIC: Historia y andlisis de su redaccién), Sweet & Maxwell (segunda edicion, 2003), pagina 98.
Estados Unidos - Prueba documental 1.

2 Informe del Organo de Apelacion, Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de Asignaciones,
parrafo 233.
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"el significado fundamental que tenia para sus propositos la inclusion de la obligacion del trato
nacional en & Acuerdo sobre los ADPIC"* El Organo de Apelacion continuaba diciendo:

De hecho, nunca se exagerara € significado de la obligacion del trato nacional.
No sélo ha sido esta obligacion la piedra angular del Convenio de Paris y de otros
instrumentos internacionales sobre propiedad intelectua sino que también ha sido la
base dd sistema mundia de comercio a que sirvelaOMC.

Como puede verse, la obligacion dd trato naciona es un principio fundamental
wbyacegtle en el Acuerdo sobre los ADPIC, como lo fue en lo que hoy es el GATT
de 1994.

3A. Hay un nimero considerable de informes sobre soluciones de diferencias del GATT y
laOMC en los que se ha examinado la obligacion del trato nacional que impone € articulo |1l
del GATT de 1994, pero sdlo ha habido una diferencia en la que se ha planteado |a obligacion del
trato naciona en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC y e Convenio de Paris®
Por consiguiente, la presente diferencia representara tan solo la segunda vez en que se aclararén las
obligaciones impuestas por e Acuerdo sobre los ADPIC y e Convenio de Paris con respecto a este
"principio fundamental del sistema mundia de comercio".

i) Articulo 2 del Convenio de Paris

El sentido corriente de los términos ddl articulo 2 del Convenio de Paris

35. El parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC incorpora directamente muchas
disposiciones del Convenio de Paris, entre ellas la obligacion del trato naciona que se establece en e
articulo 2 de dicho Convenio:

Los nacionaes de cada uno de los paises de la Union gozaran en todos los demés
paises de la Unidn, en lo que se refiere a la proteccion de la propiedad industria, de
las ventgjas que las leyes respectivas concedan actualmente o en e futuro a sus
nacionales, todo €llo sin perjuicio de los derechos especidmente previstos por €

presente Convenio. En consecuencia, aguéllos tendrén la misma proteccion que éstos
y e mismo recurso legal contra cualquier atague a sus derechos, siempre y cuando
cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

36. El parrafo 2 ddl articulo 2 del Convenio de Paris especifica ademas que no se impondra alos
nacionales de los demés Miembros ninguna condicion de domicilio o de establecimiento para gozar
de aguno de los derechos de propiedad industrid.

37. En e Convenio de Paris, la "propiedad industrial" se entiende "en su acepcion méas amplia’.®
La "proteccion de la propiedad industria”, respecto de la cua los Miembros deben conceder el trato

nacional, tiene por "objeto”, entre otras cosas, las marcas de fabrica o de comercio, las indicaciones de

30 |nforme del Organo de Apelacion, Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de Asignaciones,
parrafos 239-240.

31 Informe del Organo de Apelacién, Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de Asignaciones,
parrafos 241-242.

32 A saber, el asunto Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de Asignaciones.

33 parrafo 1 del articulo 1 del Convenio de Paris.
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procedencia o denominaciones de origen y la represion de la competencia desleal®™, y se aplica de
manera especifica alas industrias agricolas y atodos los productos fabricados o naturales.®

38. La proteccion de las "indicaciones de procedencia’ se aclaraen e articulo 10 del Convenio de
Paris, que prescribe que se faciliten alas "partes interesadas’ recursos contra los productos que Ileven
indicaciones falsas sobre su procedencia. Entre las "partes interesadas’ se incluyen todo productor
establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia de los productos (o en la
region donde esta localidad esté situada) o "en € pais donde se emplea la indicacion fasa de
procedencia’.®** Andogamente, d articulo 10bis, que trata de la competencia desleal, exige que los
Miembros aseguren a los nacionales de los demés Miembros una protecciéon eficaz contra la
competencia desleal, incluidas las "indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en e gercicio del
comercio, pudieren inducir a publico a error sobre la naturaleza, e modo de fabricacion, las
caracterigticas, la aptitud en e empleo o la cantidad de los productos”.

30. Por consiguiente, en el marco del Convenio de Paris, € trato nacional "en lo que serefiere a
la proteccion de la propiedad industrial” incluye e trato naciona en lo que se refiere a derecho de
todas las partes interesadas, independientemente de su nacionalidad, de impedir indicaciones falsas de
gue determinados productos proceden de la region en la que esas partes interesadas producen sus
productos o de que los productos poseen determinadas caracteristicas®” Por otra parte, esta
proteccién con respecto a las indicaciones de procedencia y a los métodos desleales de competencia
no se limita a los casos en que la region falsamente indicada como e lugar de procedencia se
encuentra situada en € territorio donde se emplea la indicacion falsa, sino que incluye también los
casos en que esa region -donde las partes interesadas producen sus productos- esta situada fuera de
ese territorio for gemplo, una region situada en € territorio de otro Miembro del Convenio de
Paris).*® Esta proteccion, que concierne a las indicaciones fasas de procedencia y los métodos
dedleales de competencia en relacion con cualquier region en la que las partes interesadas produzcan
sus productos, es la que esta sujeta a la obligacion del trato nacional. Por supuesto, un Miembro
puede imponer prescripciones sustantivas y de procedimiento para otorgar esa proteccion a las partes
interesadas. Pero, cuaesguiera que sean las prescripciones con respecto a las indicaciones de
procedencia y a los métodos desleales de competencia, han de conceder a los no nacionaes las
mismas ventajas que conceden a los nacionales.

40. Esto se desprende claramente de los términos en que esta redactada la propia obligacion del
trato naciona en e péarrafo 1 del articulo 2 del Convenio de Paris, que establece que, en |o que se
refiere ala proteccion de la propiedad industrial, y en particular alas indicaciones de procedenciay la
competencia dedled:

Los nacionales de cada uno ¢ los paises de la Unidn gozaran en todos los demés
paises de laUnidn ... de las ventgjas que las leyes respectivas concedan actualmente o
en e futuro a sus nacionales ... En consecuencia, aquéllos tendran la misma
proteccion que éstosy € mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos.

34 parrafo 2 del articulo 1 del Convenio de Paris.

35 parrafo 3 del articulo 1 del Convenio de Paris. Entre los ejemplos citados figuran los granos, frutos,
animales, aguas minerales, cervezas, floresy harinas.

3 parrafo 2 del articulo 10 del Convenio de Parfs.
37 véanse el articulo 10y el parrafo 3 del articulo 10bis del Convenio de Paris.
38 En ladefinicién que aparece en el articulo 10 del Convenio de Paris, las "partesinteresadas” incluyen

tanto los productores establecidos en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia como los
establecidos en el pais donde se emplealaindicacion falsa de procedencia.
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41. El sentido corriente de estos términos es que toda ventgja que conceda un Miembro a sus
propios nacionales con respecto a los derechos de propiedad industrial de que se trate deberd ser
concedida también alos nacionales de los demas Miembros. Esta obligacion no determina cudes han
de ser los elementos sustantivos o de procedimiento de las leyes sobre propiedad intelectual de un
Miembro. Sdlo prescribe que, cualesquiera que sean las normas sustantivas o de procedimiento de un
Miembro -como, por giemplo, las del sistema de indicaciones geogréficas de las CE, con sus procesos
especificos-, deben redundar en las mismas ventgjas para los nacionaes de los demas Miembros.

Relacion entre @ parrafo 1 ddl articulo 2 da Convenio de Parisy € hecho de condicionar €
trato nacional alareciprocidad y la equivalencia

42. El sentido corriente de la obligacion del trato nacional esta claro: un Miembro no puede
negar alos nacionales de los demas Miembros las ventagjas que concede a sus propios naciona es con
respecto a las indicaciones de procedencia y la competencia dedeal. Sin embargo, esta obligacion
suscita dos preocupaciones especificas que son pertinentes para la presente diferencia.  La primera
preocupacion es que la "reciprocidad” no debe ser una condicion para proteger la propiedad industrial
de los nacionales de los demas Miembros. un Miembro debe conceder alos nacionales de los demas
Miembros un trato al menos igua a que concede a los suyos propios, prescindiendo del trato que
concedan |os demés Miembros a sus propios nacionaes o a los de los demés.* Lasegundaes que un
Miembro no puede exigir que los demés Miembros adopten determinadas normas sustantivas o de
procedimiento como condicién para proteger los derechos de propiedad intelectual de los nacionales
de esos Miembros (es decir, no puede exigir una "equivaencia').*

39 Véase, por ejemplo, Bodenhausen, G.H.C., Guia para la aplicacién del Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial, Oficinas Internacionales Reunidas para la Proteccién de la Propiedad
Industrial (BIRPI) (1969) (reeditada mr la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual en 1991),
paginas 12-13 (donde se cita "la norma basica muy importante del Convenio" como principio que significa que
cada Miembro debe aplicar a los nacionales de los deméas Miembros "el mismo trato que dé a sus propios
nacionales, sin que se le permita exigir para €ello la reciprocidad'. las cursivas figuran en el original)
Estados Unidos - Prueba documental 2.

0| a importancia de esas conclusiones quedé ya clara en la primera reunién de negociacion cd
Convenio de Paris celebrada en 1880, donde surgi6 el concepto de trato nacional en relacion con |os derechos de
propiedad intelectual. En su discurso de bienvenida a esa primera reunion, el Ministro de Agricultura y
Comercio francés declaré que la Conferencia no podia concertar un tratado internacional sobre la propiedad
industrial completo, dadas las dificultades que planteaba la unificacién de las leyes nacionales. La Conferencia
debia, por consiguiente, esforzarse en hallar los medios de constituir una unién que, sin inmiscuirse en la
legislacion interna, garantizara el trato nacional y estableciera una serie de principios generales uniformes.
Actes de Paris (Actas de Paris), 1880, paginas 14-17, en la pagina 16 (sin subrayar en €l original). Estados
Unidos - Prueba documental 3. En las negociaciones sobre la disposicién relativa al trato nacional, €l
negociador francés que habia elaborado el proyecto preliminar destacé que, para ser aceptable, € convenio
tendria que respetar, en la medida de |o posible, la ledislacién interna de todas |as partes contratantes y limitarse
a establecer la obligacion de conceder el trato nacional alos extranjeros. Actes de Paris (Actas de Paris), 1880,
pagina 33 (sin subrayar en el original). Estados Unidos - Prueba documental 3. En el curso de esos debates, la
obligacion relativa a trato nacional se aclar6 eliminando la palabra "réciproquement” del proyecto original.
Id., paginas 39-45. Estados Unidos - Prueba documental 3. Y, de hecho, en las posteriores revisiones de esta
disposicidn, varias propuestas para introducir en la obligacion un elemento de reciprocidad no obtuvieron apoyo
y fueron retiradas. Por €jemplo, una propuesta de los Estados Unidos que preveia el derecho de imponer alos
nacionales de |os demas paises el cumplimiento de las condiciones impuestas a sus hacional es por esos paises no
obtuvo apoyoy fueretirada. Actes de La Haye (Actas de La Haya), 1925, paginas 413-415 (Primer Subcomité).
Estados Unidos - Prueba documental 4.
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iii) Parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobrelos ADPIC

43. Como sefial 6 recientemente & Organo de Apelacion, la importancia del trato nacional en el
Acuerdo sobre los ADPIC queda reflejada en € hecho de que los artifices del Acuerdo sobrelaOMC
no solo incorporaron directamente en e Acuerdo sobre los ADPIC la obligacion del trato nacional,
establecida desde hacia mucho tiempo en e Convenio de Paris, sno que ademés afiadieron
disposiciones adicionales especificas del Acuerdo sobre los ADPIC que se basaban en las
obligaciones del Convenio de Paris relativas a trato nacional.**

44, El parrafo 1 dd articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que un Miembro de la OMC
"conced[a] alos nacionales de los deméas Miembros un trato no menos favorable que @ que otorgue a
Sus propios nacionales con respecto a la proteccion de la propiedad intelectua”.*” En esa disposicion,

"la expresion propiedad intelectual abarca todas las categorias de propiedad intelectua que son objeto
de las secciones 1 a 7 de la Parte 11" del Acuerdo sobre los ADPIC, que incluye las categorias

"marcas de fébrica 0 de comercio” (seccion 2) e “indicaciones geogréficas’ (seccion 3).
La "proteccion” se entiende en sentido amplio y comprende "los aspectos relativos a la existencia,

adquisicion, acance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual asi como
los aspectos relativos a gercicio de los derechos de propiedad intelectua de que trata
especificamente este Acuerdo”.** El sentido corriente del péarrafo 1 del articulo 3 es, por consiguiente,

gue las CE tienen la obligacion genera de conceder a los no nacionales de las CE un trato no menos
favorable que @ que otorgan a sus propios nacionales con respecto a la existencia, adquisicion,

alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual asi como |os aspectos
relativos a gercicio de los derechos sobre las indicaciones geograficas, asi como los aspectos
relativos a uso de las indicaciones geogréficas que son objeto del Acuerdo sobre los ADPIC.

45, De conformidad con € Acuerdo sobre los ADPIC, estos derechos incluyen, en relacion con
las indicaciones geogréficas, € derecho aque las "partes interesadas’ dispongan de los medios legales
para impedir la utilizacién de denominaciones de un producto que induzcan a publico a error en
cuanto a su origen geografico. Como en e caso del Convenio de Paris, esto incluye € derecho de
todas las partes interesadas, independientemente de su nacionalidad, de impedir usos en uno de los
Miembros que, entre otras cosas, induzcan a publico a pensar erréneamente que un producto procede
de la regién geogréfica de las partes interesadas en otro de los Miembros. Esta interpretacion esta
reforzada por la definicion que se ofrece en e Acuerdo sobre los ADPIC de las "indicaciones
geogréficas’ como "las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o
de una regién o localidad de ese territorio ...". Por consiguiente, la obligacion del trato naciona

Acuerdo sobre los ADPIC consiste en que un Miembro debe conceder a los nacionales de los demés
Miembros de la OMC, en relacion con los derechos sobre |as indicaciones geogréficas, un trato por 1o
menos tan favorable como el que concede a sus propios nacionales, cualquiera que éste sea. Esto no
determina necesariamente cdmo ha de conceder un Miembro proteccién de las indicaciones
geograficas, ni impide a un Miembro imponer normas sustantivas y de procedimiento con respecto a
esa protecciéon. Sin embargo, si prescribe que, cualesquiera que sean esas normas, no deben redundar
en un trato menos favorable para los nacionales de los deméas Miembros.*

“! Informe del Organo de Apelacion, Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de Asignaciones,
parrafos 239-240.

“2 No se reproduce |a nota de pie de pagina.
43 parrafo 2 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.
44 Articulo 3, nota 3, del Acuerdo sobrelos ADPIC.

%5 De hecho, como se indica en su predmbulo, uno de los objetos y fines del Acuerdo sobre los ADPIC
es la provision de normas 'y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y gjercicio de los derechos de
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46. Como en € caso de la obligacion del trato nacional que se establece en el Convenio de Paris,
la obligacion del trato nacional que se establece en e Acuerdo sobre los ADPIC lleva implicita una
prohibicién de condicionar € trato concedido a los nacionales de los demas Miembros a la
reciprocidad o a que los deméas Miembros tengan un determinado régimen interno de proteccion.

De hecho, la obligacion dd trato naciona constituye un reconocimiento de que, a pesar de las
numerosas obligaciones sustantivas y de procedimiento que impone & Acuerdo sobre los ADPIC, no
todos los aspectos de la proteccion de los derechos de propiedad intelectual estédn sujetos a
obligaciones especificas, y que € Acuerdo sobre los ADPIC no representa ni prescribe una
armonizacion completa de las leyes de los Miembros sobre propiedad intelectual. La obligacion
consiste en que, cualesguiera que sean las normas aplicables alos propios nacionales de un Miembro,
inclusive con respecto a aspectos que no han sido armonizados por e Acuerdo sobre los ADPIC,

deben otorgar un trato a menos igua mente favorable alos nacionales de los demas Miembros.

47. El contexto de la obligaciéon del trato naciona del Acuerdo sobre los ADPIC judtifica esta
interpretacion. El parrafo 1 del articulo 3 se encuentra en la Parte | del Acuerdo sobre los ADPIC,
titulada "Disposiciones generales y principios basicos'. Las obligaciones especificas con respecto a
cada una de las categorias de propiedad intelectua se establecen en la Parte I, titulada "Normas
relativas a la existencia, acance y gercicio de los arechos de propiedad intelectual”. Pero las
obligaciones especificas de cada una de las siete categorias de propiedad intelectual enumeradas en la
Parte 11 no abarcan todos los aspectos sustantivos y de procedimiento de la proteccidén de esos
derechos de propiedad intelectual. Por esarazon, d parrafo 1 ddl articulo 3 es una disposicion genera
gue enuncia un principio basico en € gue se sustentan las obligaci ones posteriormente establecidas en
la Parte |1, a saber, que cuaesguiera que sean las normas @n respecto a la proteccion de las Sete
categorias de propiedad intelectua -incluidas las normas que no estan sujetas a obligaciones
especificas-, dichas normas no deben redundar en un trato para los nacionales de los demés Miembros
gue sea menos favorable que & que se concede alos propios nacionales.

48, Por otra parte, otra de las "disposiciones generales y principios basicos' se enuncia en €

parrafo 1 del articulo 1, que destaca, en particular, que los Miembros "podran establecer libremente &
método adecuado para aplicar” € Acuerdo sobre los ADPIC. Esta disposicion reconoce que existen
diferentes formas de cumplir las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC y que los Miembros no
estén obligados a elegir un modo concreto de aplicacion con preferencia a otro. El parafo 1 del

articulo 1 permite también alos Miembros conceder una aplicacion mas amplia que la exigida por €l
Acuerdo, pero exige expresamente que tal proteccion no infrinja las disposiciones del mismo.
Por consiguiente, cualquiera que sea € modo de aplicacion o € grado de proteccion que €ija un
Miembro en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, no debe conceder a los nacionales de los demas
Miembros un trato menos favorable que el que otorga a sus propios nacionales. Esta salvaguardia es
fundamental, especialmente en la esfera de las indicaciones geogréficas, en la que se reconoce que
pueden utilizarse una gran variedad de mecanismos para cumplir las obligaciones.*®

49. El parrafo 1 ddl articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC destaca en general la conclusion que
se desprende ya del sentido corriente del parrafo 1 del articulo 3, a saber, que un Miembro no puede
condicionar la proteccion de los derechos sobre las indicaciones geogréficas a que los demas

propiedad intelectual relacionados con el comercio. Los derechos sobre las indicaciones geograficas estan
especialmente "relacionados con el comercio” en la medida en que se relacionan con la proteccion en el
territorio de un Miembro de indicaciones geograficas que designan una zona situada en el territorio de otro
Miembro.

“% Véase, por gjemplo "Documento SCT/6/3 Rev. sobre las indicaciones geogréficas: Antecedentes,
naturaleza de los derechos, sistemas vigentes de proteccién, y obtencién de proteccién en otros paises”,
documento SCT/8/4 de la Organizacion Mundia de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2 de abril de 2002)
(Estados Unidos - Prueba documental 5); "La definicion de indicaciones geogréficas’, documento SCT/9/4 de
laOMPI (1° de octubre de 2002) (RECL - Prueba documental 16).
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Miembros tengan un sistema de proteccion equivalente: puesto que € propio Acuerdo sobre
los ADPIC establece que los Miembros podran establecer libremente el método adecuado para aplicar
sus disposiciones, un determinado Miembro no puede desvirtuar ese derecho exigiendo un
determinado método de aplicacion como condicion para proteger los derechos sobre las indicaciones
geograficas. También en este caso, ese principio tiene una especia importancia en la esfera de las
indicaciones geogréficas, donde hay una gran variedad de métodos para cumplir las obligaciones
establecidas en & Acuerdo sobre los ADPIC.

50. En lo que respecta d trato naciona en relacion con los productos, de conformidad con €l

articulo |11 del GATT de 1994, como observd un grupo especial, las determinaciones en cuanto a s

"productos similares’ importados son objeto de discriminacion deben hacerse "alaluz de lafinaidad
del articulo |11, que consiste en lograr que los impuestos y reglamentaciones internos 'no se apliquen a
los productos importados o nacionales de manera que se protegja la produccion naciona’. El articulo 111
no tiene por objeto armonizar |0s impuestos y reglamentaciones internos de |as partes contratantes, gue
son diferentes en los distintos paises’.*” Lo mismo puede decirse de la disposicion relativa al trato
nacional que figuraen e Acuerdo sobre los ADPIC.

51 El principio en que se sustenta la obligacion de trato naciona quedd recientemente
demostrado en € asunto Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de Asignaciones. En esadiferencia,
el Grupo Especia reconocid que, s bien e Acuerdo sobre los ADPIC contenia obligaciones con

respecto |os tipos de signos que pueden considerarse marcas de fabrica o de comercio, no contenia
obligaciones con respecto a quién era e "titular" legitimo de una marca de fébrica o de comercio con
arreglo alalegidacion naciond. Las normas concretas sobre titularidad de las marcas de fébrica o de
comercio -al igua que muchas normas sustantivas y de procedimiento sobre propiedad intelectual- se
encomendaban a la legidacion nacional de los Miembros. Tras expresar su preocupacion por los
abusos a que podia dar lugar una legislacion naciond arbitraria sobre la titularidad, € Grupo Especial

dijo que & Acuerdo sobre los ADPIC "no carece de salvaguardias contra posibles abusos’, sefialando
en concreto que "los articulos 3y 4 ddl Acuerdo exigen que los Miembros concedan € trato nacional

y d trato de la nacion més favorecida a los nacionales de otros Miembros'.*® En otras palabras, €

Grupo Especial constatd, y € Organo de Apelacion ratificod, que si bien el Acuerdo sobre los ADPIC
no habia armonizado o impuesto normas especificas sobre la titularidad de las marcas de fabrica o de
comercio, las obligaciones relativas a trato nacional y a trato de la nacion més favorecida
proporcionaban las salvaguardias necesarias contra abusos en las esferas en que € Acuerdo sobre
los ADPIC no preveia obligaciones especificas.

iv) Conclusiones con respecto al articulo 2 del Convenio de Parisy al parrafo 1 del articulo 3
del Acuerdo sobrelos ADPIC

52. En resumen, en & Convenio de Parisy € Acuerdo sobre los ADPIC, € derecho con respecto
a las indicaciones de procedencia, la competencia dedeal y las indicaciones geogréficas incluye €
derecho de las partes interesadas con respecto a las denominaciones que induzcan a publico de un
determinado territorio a pensar erroneamente que un producto procede de la region en que esta
establecida y produce sus productos la parte interesada y, por 1o que respecta ad Acuerdo sobre
los ADPIC en € caso de las indicaciones geogréficas, que e producto posee las calidades, reputacion,
u otras caracteristicas de los productos que proceden de esa zona geogréfica. Este derecho se aplica
esté 0 no estableciday produzca o no sus productos la parte interesada en € territorio del Miembro en
el quetiene lugar € uso que puede inducir a error. ES este derecho sobre las indicaciones geogréficas
y las indicaciones de procedencia € que esta sujeto a la obligacién del trato nacional: las

4" Estados Unidos - Bebidas alcohdlicas y derivadas de la malta, parrafo 5.25. (Sin subrayar en e
original)

“8 |nforme del Grupo Especial, Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de Asignaciones, parrafo 8.57.
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prescripciones establecidas por un Miembro, cualesquiera que sean, no pueden redundar en un trato
menos favorable paralos nacionales de los demés Miembros.

53. Ademas, las CE tienen la obligacion, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio
de Paris, de conceder a los no nacionaes de las CE wn trato a menos igual a que concede a los
nacionales de las CE en todos los aspectos relativos a la existencia, adquisicion, acance,
mantenimiento y observancia de los derechos sobre las indicaciones geogréficas y otros tipos de
indicaciones de procedencia, sean 0 no de las CE, inclusive con respecto a la posibilidad de que no
nacionales de las CE registren y protgjan las indicaciones de procedencia y las indicaciones
geogréficas de los productos que producen en € pais del que son nacionales contra usos desleales o
que induzcan a error en las CE. Estas disposiciones sobre trato naciona prohiben condicionar la
existencia, adquisicion, alcance, mantenimiento y observancia de esos derechos para |os nacionales de
otros Miembros a la "reciprocidad” por parte de estos otros Miembros. Ademas, estas disposiciones
sobre trato naciona prohiben condicionar la existencia, adquisicion, acance, mantenimiento y
observancia de |os derechos para |os nacionales de otros Miembros a que estos otros Miembros tengan
un determinado sistema de proteccién. De hecho, especialmente en e caso de las indicaciones
geogréficas, donde existen entre los Miembros de la OMC numerosos métodos aceptados para
protegerlas, e Acuerdo sobre los ADPIC no prescribe que un Miembro adopte un determinado
sistema de proteccion de las indicaciones geogréficas’® Tampoco puede un Miembro imponer una
prescripcion de ese tipo como condicion previa para que los nacionales de los demés Miembros
reciban proteccion. Un Miembro no puede obtener, mediante |a retirada selectiva de derechos a los
nacionales de otros Miembros, concesiones de otros Miembros que no haya podido conseguir en la
mesa de negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Antes bien, la obligacion del trato nacional es
claa en todos los aspectos relativos, entre otras cosas, a la existencia, adquisicion, acance,
mantenimiento y observancia de los derechos sobre indicaciones geogréficas correspondientes a
lugares situados en € territorio de Miembros de la OMC, se debe conceder a los no nacionales de
las CE un trato al menos tan favorable como € que se concede alos nacionaes de las CE.

™. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geograficas incumple de plano esta
obligacion.

55. A continuacion, en las secciones b) y ¢), los Estados Unidos describen de manera unitaria €l

modo en que e Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas es incompatible con las
obligaciones relativas al trato naciona que imponen el Acuerdo sobre los ADPIC y € Convenio de
Paris. Sin embargo, como se sefialé anteriormente, hay que hacer una distincién entre los derechos
pertinentes establecidos en € Convenio de Paris 'y los establecidos en € Acuerdo sobre los ADPIC.

De conformidad con € Convenio de Paris, |a "proteccion de la propiedad industrial” tiene por objeto
"las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen [y] la represion de la competencia
deded", y prescribe por elo proteccion contra la utilizacién directa o indirecta de unaindicacion falsa
concerniente a la procedencia geografica que, entre otras cosas, pudieran inducir al consumidor a
error en cuanto alas caracteristicas de los productos. El Acuerdo sobre los ADPIC abarca también las
indicaciones de procedencia geogréafica cuando éstas acanzan € nivel de "indicaciones geogréficas'
con arreglo a la definicion que figura en € parrafo 1 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC,

esdecir, cuando 'determinada calidad, reputacion, u otra caracteristica del producto sea imputable
fundamentalmente a su origen geogréfico’. Las rormas del Reglamento sobre las indicaciones
geograficas con respecto a las indicaciones geogréficas son también normas con respecto a las
indicaciones de procedenciay los méodos desleales de competencia. Como tales, estan sujetas tanto
alaobligacion i trato naciona impuesta por € Convenio de Paris, que prescribe € trato nacional

con respecto a las indicaciones de procedencia 'y a los métodos desleales de competencia, como a la

49 Véanse, por gjemplo, e documento SCT/8/4 de la OMPI (Estados Unidos - Prueba documental 5) y
el documento SCT/9/4 dela OMPI (RECL - Prueba documental 16).
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obligacion del trato nacional impuesta por €l Acuerdo sobre los ADPIC, que prescribe € trato
naciona con respecto alas indicaciones geograficas en particular.

56. Para facilitar la lectura, cuando en las secciones b) y €) se haga referencia a la obligacion de
conceder € trato nacional con respecto a las indicaciones geogréficas, se entendera que se hace
referencia tanto a la obligacion del trato nacional impuesta por € Acuerdo sobre los ADPIC con
respecto a las indicaciones geogréficas como a la obligacion del trato naciona impuesta por €
Convenio de Paris con respecto alas denominaciones de origen y la competencia desledl.

b) De conformidad con el Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, se concede a los no
nacionales de las CE un trato menos favorable que € otorgado alos nacionales de las CE con
respecto al registro y la proteccién de las indicaciones geograficas.

i) Introduccién

57. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas es totalmente incompatible con
las obligaciones relativas a trato naciona que se establecen en e Convenio de Parisy € Acuerdo
sobre los ADPIC. De hecho, condiciona expresamente la proteccion de las indicaciones geogréficas a
lareciprocidad y la equivaencia, que son dos condiciones que la obligacion del trato nacional estaba
especificamente destinada a prohibir. Ademas, va directamente en contra de la posibilidad que ofrece
alos Miembros € parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC de establecer libremente €
método adecuado para aplicar este Acuerdo. Resumiendo la informacion detallada que se presenta
més adelante, la finalidad explicita del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas es otorgar a
quienes tienen derecho a registrar y utilizar indicaciones geogréficas humerosas y significativas
ventgjas comerciales y competitivas, en particular mayores beneficios, una etiqueta codiciada, la
posibilidad de impedir a otros una gran variedad de usos, comprendido € uso de palabras que incluso
"evoquen" laindicacion geogréfica, una amplia observancia en todos los Estados miembros de las CE
(tanto por las autoridades gubernamentales por iniciativa propia como por los titulares de los
derechos), y garantias para evitar que € nombre registrado pase a ser genérico, entre otras ventagjas
importantes. Estas ventagjas pueden obtenerse de manera inmediata y uniforme en todo € ambito de
las CE, lo que, segun reconocen las propias CE, es una ventgja importante con respecto a tratar de
conseguir proteccién por separado a amparo de las diferentes legisaciones de cada uno de los
Estados miembros de las CE (aun suponiendo que eso sea posible).

58. Sin embargo, estas ventgias no estén al acance de los nacionales de todos los demas
Miembros en las mismas condiciones. A los nacionales de las CE se les permite registrar las
indicaciones geogréficas de sus paises y obtener la totalidad de las considerables ventgas
competitivas que ofrecen las CE, mientras que los nacionaes de los Estados Unidos (y los de la
mayoria de los demés Miembros de la OMC) no pueden actualmente registrar las indicaciones
geograficas estadounidenses, y por consiguiente no pueden obtener ninguno de los beneficios de la
proteccién de las indicaciones geogréficas a escala comunitaria que se resumen més arriba. Esto es
claramente incompatible con |as obligaciones que imponen alas CE e Acuerdo sobrelosADPICy €
Convenio de Paris de otorgar a los nacionaes de los Estados Unidos y de los demas Miembros de
[aOMC un trato d menos igual a que conceden a los nacionales de las CE con respecto a la
proteccion de |os derechos sobre |as indicaciones geogréficas.

59. Por otra parte, s se toma & gemplo de los Estados Unidos, € Unico modo en que los
nacionales de este pais podrian en @ futuro registrar indicaciones geogréficas estadounidenses, y por
consiguiente obtener para €llas la misma proteccion en todo € ambito de las CE que tienen los
nacionales de las CE para sus indicaciones geogréficas comunitarias, seria que los Estados Unidos
a) concedieran con carécter reciproco una proteccion equivalente a las indicaciones geogréaficas de los
productos agricolas y dimenticios procedentes de las CE; y b) adoptaran un sistema de proteccion

%0 Apartado 1 del articulo 12 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.
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de las indicaciones geogréficas que, con arreglo a una decision unilateral de las CE, fuera equivalente
a de las CE, incluidos sistemas equivaentes de control y oposicién. Como se indicO anteriormente,
estos requisitos son directamente contrarios no solo alaletra de la obligacion del trato nacional, sino
también a su objetivo especifico de prohibir que se condicione € trato nacional alareciprocidad y la
equivalencia. Por otra parte, obligan a los Miembros a adoptar un determinado conjunto de normas
para aplicar e Acuerdo sobre los ADPIC, en contra de lo dispuesto en € parrafo 1 del articulo 1 de
ese Acuerdo. En lugar de reconocer que hay muchas formas diferentes de cumplir las obligaciones
del Acuerdo sobre los ADPIC referentes a las indicaciones geogréficas, las CE estén diciendo de
hecho a los Estados Unidos que sus nacionales no podran registrar sus indicaciones geogréficas
estadounidenses en las CE ni recibir proteccidn a escala comunitaria para esas indicaciones -como se
les permite a los nacionales de las CE con respecto a sus indicaciones geogréficas comunitarias- a
menos que los Estados Unidos adopten un sistema de proteccion de las indicaciones geograficas que a
juicio de las CE sea equivaente a sistema de las CE. Ademas, solo s los Estados Unidos convienen
en ofrecer, mediante este sistema impuesto por las CE, proteccion reciproca a los productos de las CE,
concederdn las CE a los naciondes de los Estados Unidos una proteccion con respecto a sus
indicaciones geogréficas estadounidenses comparable ala que los nacionaes de las CE reciben ya con
respecto a sus indicaciones geograficas comunitarias.

60. Estas condiciones son sencillamente insostenibles frente a las obligaciones relativas a trato
nacional que imponen e Acuerdo sobrelos ADPIC y e Convenio de Paris.

i) El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas concede a los no nacionales de
las CE un trato menos favorable con respecto al registro y a la consiguiente pr oteccion

61. En & predmbulo del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas se especifica
que su principal objetivo es conceder una ventaja competitiva a los productores de productos con
indicaciones geogréficas registradas y se reconoce que:

a) se ha observado que los consumidores tienden a otorgar mayor importancia a la
calidad de la alimentacion, 1o que se reflgia en una creciente demanda de productos
agricolas y alimenticios de un origen geogréfico determinado;

b) la experiencia en los Estados miembros de las CE ha demostrado que los productos
agricolas o alimenticios registrados y reconocibles por su procedencia geogréfica han
resultado ser satisfactorios para sus productores, que asi obtienen mayores ingresos a
cambio de una calidad mejorada; y

C) teniendo en cuenta la disparidad de las précticas nacionales con respecto a las
indicaciones geogréficas registradas, un enfogue uniforme garantizard "unas
condiciones de lea competencia entre los fabricantes' de los productos con
indicaciones geogr aficas registradas.

62. En & Reglamento sobre las indicaciones geograficas se exponen las ventgjas concretas que
obtienen |los fabricantes de productos con indicaciones geogréficas registradas, como por € emplo:

a) La poshilidad de registrar sus indicaciones geograficas en e "Registro de
denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geogréficas protegidas' de
carécter oficial paratodo & ambito de las CE™

°1 Apartados 1 a4 del articulo 6 del Reglamento sobre |as indicaciones geograficas.
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b) El derecho a utilizar la indicacion geografica protegida en todo el mercado de las CE
para los productos que pueden acogerse a dicha indicacion. >

C) El derecho a utilizar un "simbolo” o "logotipo” oficid de las CE que informa a
consumidor de que e producto lleva una indicacion geogréfica registrada.® Como
explica e reglamento pertinente de las CE, "[€]ste logotipo permite a los productores
dd sector agroalimentario aumentar la visibilidad de sus productos entre los
consumidores de la Union Europea ... La presencia de este logotipo es una verdadera
garantia para €l conjunto de consumidores europeos, ya que destaca que se trata de
productos cuya particularidad radica en su origen geografico. Sus productos les
inspiraran asi una mayor confianza. Gracias a este logotipo dispondrén, en tanto que
productores, de una herramienta de marketing. Podrén poner & logotipo sobre la
gliqueta 0 e embaage de sus productos, o incluso utilizarlo en sus acciones

publicitarias".>

d) Un derecho genera a que la indicacién geogréfica registrada quede protegida en todo
el ambito de las CE, ya sea automédicamente, por iniciativa de las autoridades
gubernamentales, 0 mediante e derecho de accion gercido por particulares®, contra
una gran variedad de usos que estén en competencia O que supongan un
menosprecio. *®

€) Proteccion contra la posibilidad de que la indicacién geogréfica registrada pase a ser
genérica (con lo que laindicacion geogréfica pierde su valor).>’

A los no nacionales de las CE se les concede un trato menos favorable con respecto al registro
y la proteccion de sus indicaciones geograficas no comunitarias gue a los nacionales de las
CE con respecto a sus indicaciones geograficas comunitarias

63. Sencillamente, € Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas ofrece a los productores de
productos que retinen los requisitos ventgjas significativas y un trato favorable con respecto a la
existencia, adquisicion, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos sobre las indicaciones
geogréficas, asi como a los aspectos relativos a la utilizacion de las indicaciones geograficas.
Lamentablemente para los productores estadounidenses de productos de calidad procedentes de
regiones de los Estados Unidos, estas ventgjas considerables con respecto a los derechos sobre las
indicaciones geogréficas solo estan a alcance de los productores y transformadores de las CE.
El parrafo 3 dd articulo 5 prescribe que la solicitud de registro de una indicacion geogréfica “se
dirigira al Estado miembro en que esté situada la zona geogréfica’. Los productores estadounidenses

52 Apartado 1 del articulo 4 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.

53 Articulo 5bis del Reglamento N° 2037/93 de la Comisién, pagina4. RECL - Prueba documental 2.a.

> Anexo Il del Reglamento N° 2037/93 de la Comisién. RECL - Prueba documental 2.a.

%5 Examen de la aplicacion de |as disposiciones de la seccion del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a
las indicaciones geogréficas, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2 del articulo 24 del Acuerdo,
Respuestas a la Lista recapitulativa de preguntas, Addendum, Consejo de los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectua relacionados con el Comercio, IP/C/W/117/Add.10, 26 de marzo de 1999 ("Examen de
conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2 del articulo 24 del Acuerdo"), Respuestas de las CE a las
preguntas 1, 34y 35 del documento IP/C/B.

°6 Articulo 13 del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas.

57 Apartado 3 del articulo 13 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.
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de productos de calidad procedentes de zonas geogréficas de los Estados Unidos no pueden, por
consiguiente, ni siquiera presentar una solicitud de registro, porque sus indicaciones geogréficas no se
refieren a unaregion de las CE.

64. El Unico medio de que disponen los naciondes de los Estados Unidos para sdicitar
proteccién con respecto a sus indicaciones geogréficas estadounidenses es € que se indica en €

articulo 12, donde se establece que € Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas sera aplicable a
los productos procedentes de terceros paises, incluidos los Miembros de la OMC, pero sdlo s €

Miembro de la OMC en cuestion cumple determinadas condiciones. En primer lugar, ese Miembro de
la OMC debe adoptar un sistema de proteccion de las indicaciones geograficas que sea equivalente a
gue existe en las CE, es decir, un sistema i) en virtud del cuad & Miembro de la OMC pueda ofrecer
garantias equivalentes alas que se establecen en € Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas de
gue sus productos con indicaciones geogréficas cumplen e pliego de condiciones de las CE que figura
en los articulos 4 y 10 de dicho Reglamento, ii) que establezca derechos de oposicidn equivaentes a
los que figuran en e Reglamento sobre las indicaciones geograficas, iii) que prevea unas estructuras
de control internas equivalentes a las de las CE*®, y iv) que conceda a los productos de las CE una
proteccion de las indicaciones geogréficas equivalente a la que existe en las CE. Las estructuras de
control exigidas, que se describen en € articulo 10 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas,
deben cumplir numerosos requisitos especificos, entre ellos la conformidad con las prescripciones
establecidas en otras normas europeas, en € caso de que dicho control esté a cargo de organismos
privados.®® En segundo lugar, ese Miembro de la OMC debe ofrecer reciprocidad: las CE solo

registraran y protegeran los productos de otro Miembro de la OMC en caso de que éste "esté
dispuesto a conceder a los productos agricolas o aimenticios que procedan de la Comunidad una
proteccion equivalente a la existente en la Comunidad”.

65. Dicho de otro modo, un naciona de los Estados Unidos no puede adquirir, no tiene a su
alcance y no esta en condiciones de hacer respetar l1os mismos derechos sobre sus indicaciones
geograficas estadounidenses que tienen los nacionaes de las CE con respecto a sus indicaciones
geograficas comunitarias, a menos que los Estados Unidos 1) armonicen su sistema de proteccion de
las indicaciones geograficas con € de las CE (y, por consiguiente, renuncien a su actua sistema de
proteccion basado en marcas de certificacion y colectivas y creen dos sistemas distintos de proteccion
de las indicaciones geograficas, uno especifico para las indicaciones geograficas y otro basado en las
marcas de fébrica o de comercio); y 2) ofrezcan reciprocidad con respecto alos productos europeos.

66. Estos requisitos de equivaencia y reciprocidad por parte de un Miembro de la OMC como
condicion para conceder derechos sobre |as indicaciones geogréficas a los nacionales de ese Miembro
son incompatibles con las obligaciones relativas a trato naciona que imponen e Acuerdo sobre
los ADPIC y Convenio de Parisy, de hecho, van directamente en contra de ellas.

67. Esta interpretacion de la obligacion del trato nacional no se limita a las indicaciones
geogréficas. Por gjemplo, en lo que respecta a las marcas de fébrica o de comercio, entre los
Miembros de la OMC hay en genera dos sistemas reconocidos para otorgar proteccion. Las CE
basan la titularidad de una marca de fébrica o de comercio en € registro, mientras que los Estados
Unidos la basan, por lo general, en @ uso.*® El Acuerdo sobre los ADPIC pretende dar cabida a
ambos sistemas, sin dar preferencia a ninguno de ellos.®® Aun asi, el Acuerdo sobre los ADPIC si

%8 Apartado 1 del articulo 12 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.
%9 Articulo 10 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.

 Por eemplo, informe del Organo de Apelacién, Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de
Asignaciones, parrafo 199.

%1 Obsérvese, por gemplo, que d pérrafo 1 del articulo 16, en el que se establecen los derechos con
respecto a las marcas de fébrica o de comercio, dice que éstos no "afectarén ala posibilidad de los Miembros de
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contiene, en su articulo 15, una obligacion con respecto a que determinados signos puedan registrarse
como marcas de fébrica o de comercio. También prescribe, en e parrafo 1 de su articulo 16, que €
titular de una marca de fébrica 0 de comercio registrada gozara de los derechos exclusivos que se
especifican para impedir determinados usos de signos idénticos o similares. Con arreglo a sus
obligaciones en materia de trato nacional, las CE no podrian denegar a nacionaes de los Estados
Unidos la posibilidad de registrar signos o impedir usos que den lugar a confusion simplemente
porque € sistema estadounidense de proteccion de las marcas de fébrica o de comercio es diferente
del que existe en las CE. Tampoco podrian negarse a permitir que nacionales estadounidenses
registraran en las CE una marca de fébrica o de comercio o gercieran sus derechos con respecto auna
marca de fébrica o de comercio a menos que los Estados Unidos accedieran a permitir alos nacionales
de las CE basar latitularidad de las marcas de fébrica o de comercio estadounidenses en su registro en
los Estados Unidos, y no en e uso, contrariamente al sistema estadounidense de proteccion de las
marcas de fabrica o de comercio. En lo que concierne alas marcas de fabrica o de comercio, al igual
gue en lo que concierne ala indicaciones geogréficas, las CE simplemente no pueden condicionar la
proteccion de la propiedad intelectual para los nacionales de un Miembro de la OMC a que ese
Miembro de la OMC 1) adopte un sistema de proteccion equivalente a de las CE y 2) ofrezca
proteccion reciproca a los productos o nacionales de las CE. Como se sefial 6 anteriormente, estas dos
condiciones -equivalencia y reciprocidad- para conceder a los nacionales de los Estados Unidos
proteccion de la propiedad intelectua son incompatibles con las obligaciones de las CE en materia de
trato nacional. Esto vale tanto para las indicaciones geograficas como paralas marcas de fébrica o de
comercio.

68. Por dltimo, aun en € caso de que un no naciona de las CE lograra registrar en las CE
indicaciones geogréficas de su pais de origen, seguiria enfrentandose con un trato menos favorable
gue & que se concede a un naciona de las CE. De conformidad con e apartado 2 del articulo 12 del
Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, una denominacion registrada por un no nacional de
las CE "s0lo [se autorizard] s en € etiquetado se indica de forma claray visible €l pais de origen del
producto”. No existe ningun requisito de este tipo para @ empleo de la denominacién por un nacional
de las CE con respecto a sus indicaciones geograficas comunitarias.

Laobligacion del trato nacional en relacidn con los productos es esclarecedora en cuanto ala
incompatibilidad del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas con las obligaciones
relativas al trato nacional que imponen & Acuerdo sobrelos ADPIC vy & Convenio de Paris

69. Esta conclusién también es conforme con una larga serie de resoluciones y recomendaciones
adoptadas en soluciones de diferencias sobre e trato naciona en elacion con los productos, en €
marco del GATT de 1994. En € asunto Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de Asignaciones,
Organo de Apelacion observé que la obligacion del trato nacional es un principio fundamental

subyacente en el Acuerdo sobre los ADPIC, como lo fue en lo que hoy es & GATT de 1994.%
Ademés, sefialé que € texto del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC es similar a del
articulo 1.4 del GATT de 1994, y dijo que "la jurisprudencia sobre esta Ultima disposicion puede ser
(til para interpretar la obligacion del trato naciona en e Acuerdo sobre los ADPIC"®® En realidad,
uno de los objetos y fines del Acuerdo sobre los ADPIC es establecer nuevas normas y disciplinas

reconocer derechos basados en e uso". Véase también Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de
Asignaciones, parrafos 188, 199.

%2 Informe del Organo de Apelacion, Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de Asignaciones
parrafo 242.

8 Informe del Organo de Apelacién, Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de Asignaciones
parrafo 242.
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"relativas ala aplicabilidad de los principios basicos del GATT de 1994".**  Como ha indicado €
propio Organo de Apelacion, € trato nacional es uno de esos principios.®®

70. La historia de las soluciones de diferencias de conformidad con el articulo 11l del GATT
de 1994 ofrece sin duda cierta orientacion de utilidad parala presente diferencia. Tanto e Organo de
Apelacién como los grupos especiales han establecido en repetidas ocasiones que "[€]l objetivo
genera y fundamenta del articulo |11 [la obligacion del trato nacional] es evitar € proteccionismo en la
aplicacion de los impuestos y medidas reglamentarias’.®® Es indudable que la obligacion de trato
naciona que impone € GATT de 1994 se refiere a los productos y que la que imponen € Acuerdo
sobre los ADPIC y & Convenio de Paris se refiere a los nacionades. Pero € principio general puede
extrapolarse facilmente: |a obligacion del trato nacional tiene por objeto evitar € proteccionismo con
respecto ala proteccion de los derechos de propiedad intelectual.

71. Con este fin, en e contexto de los productos a que se refiere e articulo 111, el Organo de
Apelacion ha dicho que examinara objetivamente los criterios subyacentes utilizados en una medida
determinada, su estructura y su aplicacion global para evaluar s se gplica de manera que otorgue
proteccion alos productos nacionaes®” A juicio del Organo de Apelacion, la aplicacion de una medida
con fines de proteccidn "puede, la mayoria de las veces, discernirse apartir del disefio, la arquitecturay
la estructura reveladora de la medida".*® En e asunto Japon - Bebidas alcohdlicas, factores como la
magnitud de la diferencia impositiva entre e shochu, aguardiente blanco fundamentalmente de
produccion japonesa y € vodka, aguardiente blanco fundamentalmente importado, se consideraron
prueba de una aplicacion protectora.

72. Asimismo, en € asunto Corea - Bebidas alcohdlicas, & Organo de Apeacion confirmé la
constatacion del Grupo Especial de que Corea violaba € trato naciona a aplicar impuestos bgjos a
soju e impuestos atos a otras clases de bebidas acohdlicas. El Organo de Apelacion tomd nota con
aprobacion de la explicacion del Grupo Especia en € sentido de que "[d]ado que no se importa
précticamente soju, los beneficiarios de esta estructura son casi exclusivamente los productores
nacionaes'.® En otras palabras, la estructura tributaria -aunque | os tipos no se basaran expresamente
en € origen del producto- era ta que los altos impuestos se aplicaban casi exclusivamente a los
productos importados.

73. En & asunto Chile - Bebidas alcohdlicas, € Organo de Apelacion constatod que, aun cuando la
estructura tributaria de Chile se basara en criterios objetivos -por gemplo, se aplicaban impuestos mas
altos a las bebidas con un contenido més ato de alcohol-, se producia una violacion del trato nacional
porque € tipo més bgo terminaba en € punto en que se encontraba la mayoria de los productos

54 Segundo pérrafo del predmbulo del Acuerdo sobrelos ADPIC.

% Informe del Organo de Apelacion, Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de Asignaciones
parrafo 242.

% |nforme del Organo de Apelacion, Japdn - Bebidas alcohdlicas pagina 20, citando Estados Unidos -
Articulo337.

57 Informe del Organo de Apelacion, Japén - Bebidas alcohdlicas, pagina 35.
88 d.

%9 |nforme del Organo de Apelacién, Corea - Bebidas alcohdlicas, pérrafo 150, citando el informe del
Grupo Especial, parrafo 10.101.
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nacionades, y € tipo més ato empezaba en € punto en que se encontraba la mayoria de las bebidas
importadas.”

74. En la presente diferencia, s se aplican los principios constatados en resoluciones y
recomendaciones adoptadas en soluciones de diferencias de conformidad con € articulo IlI
del GATT, resulta evidente la estructura protectora del Reglamento sobre las indicaciones
geogréficas. Este Reglamento reconoce expresamente las importantes ventgjas que otorga, y
seguidamente niega de modo sistematico esas ventagjas a |os nacionales que producen en su pais de
origen cuando ese pais no adopta normas analogas a las de las CE y no promete un trato reciproco.

75. Asimismo, de igual manera que la diferencia sustancia entre los tipos impositivos aplicados a
los productos importados y a los productos nacionales demostraba € carécter protector de la medida
en los asuntos relativos a las Bebidas alcohdlicas, la diferencia sustancia entre €l trato que se concede
a las indicaciones geograficas comunitarias y e que se concede a las indicaciones geogréficas no
comunitarias -las primeras pueden ser objeto de registro y proteccion en todo € ambito de las CE, y
las segundas no- demuestra e carécter protector del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.

76. Ademés, se ha constatado que la obligacion del trato nacional con respecto a los productos de
conformidad con el articulo 111 del GATT de 1994 prescribe que "dl trato otorgado a los productos
importados no £a menos favorable que € concedido a los productos nacionales més favorecidos™.”*
En la presente diferencia, por analogia, € trato concedido a los nacionaes de las CE més favorecidos
consiste en la posibilidad de registrar y proteger directamente los productos con indicaciones
geogréficas que producen u obtienen en su pais de origen en virtud de lo dispuesto en € articulo 5 del
Reglamento sobre las indicaciones geogréficas. Por € contrario, los no nacionaes de las CE que
producen u obtienen productos en su pais de origen se enfrentan, en virtud de lo dispuesto en €
articulo 12, con unas condiciones adicionaes que equivalen a un trato menos favorable. No hace a
caso que agunos naciondes de las CE -es decir, los que producen u obtienen productos fuera de
las CE- puedan enfrentarse con esas mismas condiciones. Los no nacionales de las CE tienen
derecho, no al trato menos favorable que se concede a algunos nacionales de las CE, sino a trato que
se concede alos nacionales de las CE mas favorecidos. Ese es el trato concedido a los nacionales de
las CE que pueden registrar y proteger |os productos con indicaciones geograficas que producen en su
pais de origen.

L as condiciones incompatibles con &l Acuerdo sobre los ADPIC gue establece € Reglamento
sobre |as indicaciones geograficas para permitir € registro y la proteccion de las indicaciones
geograficas pueden ser consideradas como "obstaculos suplementarios’ con los que se
enfrentan los no nacionaes de las CE

77. El Organo de Apelacion ha dejado claro que una medida es incompatible con € trato nacional
s impone a los no nacionales de las CE un "obstaculo suplementario” que no se impone a los
nacionales de las CE.”> Como se indicd més arriba, |os requisitos impuestos por & Reglamento sobre
las indicaciones geogréficas a los no nacionales de las CE como condicion para concederles € trato
nacional no son meros "obstaculos suplementarios': son en si mismos directamente incompatibles
con laobligacion ddl trato nacional. Sin embargo, también pueden ser considerados como "obstaculos
suplementarios’ que se imponen a los no nacionales de las CE, aunque sean unos "obstaculos
suplementarios’ en si mismos incompatibles con € trato nacional.

% Informe del Organo de Apelacion, Chile - Bebidas alcohdlicas, parrafo 66.

1 Estados Unidos - Bebidas alcohdlicas y derivadas de la malta, parrafos 5.17, 5.33. (sin subrayar en
el original)

2 Informe del Organo de Apelacién, Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de Asignaciones
parrafos 260-268.
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78. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geograficas impone sencillamente una serie
de "obstaculos suplementarios’ a los no nacionales de las CE que desean que las indicaciones
geogréficas de sus paises queden registradas y protegidas de conformidad con e Reglamento sobre las
indicaciones geogréficas y que se les conceda la misma proteccion otorgada a los nacionaes de
las CE con respecto a sus indicaciones geograficas comunitarias. Este registro y esta proteccion
conciernen, entre otras cosas, a la existencia, adquisicion, acance, mantenimiento y observancia de
los derechos sobre |as indicaciones geogréaficas en las CE.

79. El parafo 2 dd articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que los Miembros
arbitren los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir usos de las indicaciones
geogréficas que induzcan a error 0 que constituyan un acto de competencia desleal en € sentido del
articulo 10bis del Convenio de Paris. El Reglamento sobre las indicaciones geogréficas si arbitra los
medios legales directos para que | as personas establecidas en las CE puedan presentar una solicitud de
registro y lograr la proteccion de sus indicaciones geograficas comunitarias en todo € ambito de
lasCE.”® Por e contrario, una persona no naciona de las CE que desee registrar y proteger su
indicacion geografica no comunitaria se enfrenta con diversos obstacul os suplementarios. El primero
deédlos, y tal vez e mas significativo, es que, en virtud del apartado 1 ddl articulo 12 del Reglamento,
esa persona tendrd que convencer a su gobierno de que adopte un sistema de poteccion de las
indicaciones geogréficas equivaente al de las CE (incluidos amplios sistemas de control, etc.),
ofrezca un trato reciproco a los productos agricolas y dimenticios de las CE en cuanto a las
indicaciones geogréficas y tome las medidas necesarias para convencer alas CE, de conformidad con
lo dispuesto en @ apartado 3 del articulo 12, de que su sistema de proteccion de las indicaciones
geograficas y su oferta de reciprocidad cumplen los requisitos de las CE. Para conseguir proteccion,
el Miembro de laOMC tendra que tomar efectivamente todas estas medidas, con €l tiempo, esfuerzo y
gastos adicionales que ello implica. Un naciona de las CE que pretenda registrar su indicacion
geografica comunitaria no tendré que hacer nada de esto pararegistrar y proteger dicha indicacion en
todo & &mbito de las CE.

80. En realidad, como cuestion practica, los no nacionales de las CE no disponen de los medios
legales para que sus indicaciones geograficas no comunitarias sean objeto de registro y proteccion de
conformidad con & Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, ni tampoco tienen ninguna forma
segura de obtener esos medios legales. Sencillamente, esas partes interesadas no estan en condiciones
de establecer un sistema completo de proteccion de las indicaciones geogréficas similar a de las CE
en su pais de origen o de conceder un trato reciproco.

8L En segundo lugar, aungque no exista ese obstéculo -en caso de que las CE hayan determinado
gue e sistema de proteccion de las indicaciones geogréficas de un Miembro de la OMC es
equivaente al sistema de las CE y de que ese Miembro ofrezca un trato reciproco a los productos de
las CE- los no nacionales de las CE siguen enfrentandose a un obstaculo suplementario con € que no
se enfrentan los nacionales de las CE. A diferencia de los nacionaes de las CE, un no naciona que
trate de conseguir proteccién para las indicaciones geogréaficas de su pais de origen no puede presentar
directamente una solicitud de registro a las autoridades europeas competentes, sino que debe pedir a
su gobierno que presente esa solicitud en su nombre. ES posible que ese pais no miembro de las CE
no tenga la infraestructura necesaria ni tampoco deseos de cumplir los rigurosos requisitos de las CE
con respecto a esa solicitud, que incluyen un andlisis independiente para determinar s la solicitud
cumple las normas de las CE, posibles consultas con los Estados miembros de las CE, la elaboracion
de un marco juridico y la notificacién de éste, asi como del uso en funcion del cual esta prategida la
indicacion geografica, una declaracion segun la cua existen ya en ese Miembro de la OMC unas

3 Véanse, por ejemplo, los articulos 5 y 6 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.
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estructuras completas de control que cumplen las normas de las CE y los demés documentos en los
que ese Miembro haya basado su evaluacion.™

82. En otras palabras, € Reglamento sobre las indicaciones geogréficas establece procedimientos,
directamente aplicables a los nacionales y Estados miembros de las CE, en virtud de los cuales los
nacionales de las CE pueden solicitar a la Comisién, por conducto de sus Estados miembros, €

registro y la proteccion de sus indicaciones geogréficas en todo € ambito de las CE. No establece
procedimientos similares con respecto a las solicitudes de no nacionales de las CE gue producen
productos fuera de las CE. Un naciona ce las CE dispone de infraestructuras y reglamentos que le
permiten registrar directamente en su Estado miembro sus indicaciones geogréficas comunitarias.

Unno naciona de las CE no dispone de infraestructuras o reglamentos similares, y se ve obligado a
depender del Miembro de la OMC del que es naciona para empiece por establecer procedimientos de
ese tipo.

83. Por estas razones, ademas de las antes mencionadas, a los no nacionales de las CE no se les
concede, en virtud del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, un trato tan favorable como el
concedido a los naciondes de las CE con respecto a la proteccién de las indicaciones geogréficas,
seguin establece € parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Y tampoco gozan de todas
las ventajas que se otorgan alos nacionales de las CE con respecto a sus indicaciones de procedencia
0 con respecto a la competencia dedleal, segin establece € parrafo 1 del articulo 2 del Convenio de
Paris. Ciertamente no tienen la"misma proteccion” que los nacionakes de las CE ni € "mismo recurso
legal contra cualquier atague a sus derechos’ con respecto a las indicaciones de procedencia o a la
competencia dedleal.

El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas exige que los no nacionales de las
CE estén establecidos en las CE como condicion para obtener la proteccion de las
indicaciones geograficas, contrariamente alo dispuesto en € articulo 2 dgl Convenio de Paris

84 Ademas, € hecho de permitir Unicamente € registro y la proteccion de las indicaciones
geograficas comunitarias es incompatible con la prohibicién del Convenio de Paris de que se exija €
domicilio o establecimiento como condicion para gozar de los derechos de propiedad intelectual.
Como seindicd mas arriba, € parrafo 1 del articulo 2 del Convenio de Paris exige que los Miembros
permitan a los nacionales de los demés Miembros gozar de las ventgjas "que las leyes respectivas
concedan actualmente o en e futuro” a sus nacionales. El parrafo 2 del articulo 2 del Convenio de
Paris establece, ademés, que € Miembro donde la proteccidn se reclame -en la presente diferencia,
las CE- no podraimponer alos nacionales de los demés Miembros "ninguna condicion de domicilio o
de establecimiento” en ese Miembro "para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial”.
Segun se examind més arriba, en e Convenio de Paris, la "propiedad industria" se entiende en una
acepcion ampliay comprende las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, incluidas
las indicaciones geogréficas.

85. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geograficas impone un requisito evidente de
establecimiento en las CE como condicion para gozar de derechos con respecto a las indicaciones de
procedencia. De conformidad con este Reglamento, a un nacional de los Estados Unidos le es posible
registrar y proteger unaindicacion geogréfica comunitaria, pero no puede, s no se dan las condiciones
antes sefidadas, hacer 1o mismo respecto de sus indicaciones geogréficas estadounidenses.
Por consiguiente, un naciona de los Estados Unidos Unicamente puede registrar y proteger una
indicacion geogréfica s produce un producto que reline los requisitos para acogerse a esa indicacion
geografica en las CE. Ademés, sdlo puede reivindicar derechos a amparo del Reglamento sobre las
indicaciones geogréaficas con respecto a productos producidos en las CE. Por consiguiente, para poder
gozar de los derechos relacionados con las indicaciones de procedencia que establece € Reglamento,
debe producir u obtener productos agricolas o aimenticios en las CE, y para hacerlo debe disponer de

" Apartados 1y 2 del articulo 12 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.



WT/DS174/R/Add.1
Pagina A-46

algun tipo de inversion o establecimiento comercia en € territorio de las CE. Este requisito de estar
establecido en las CE como condicion necesaria para obtener proteccion con respecto a las
indicaciones de procedencia'y a la competencia dedleal esta directamente prohibido por € péarrafo 2
del articulo 2 del Convenio de Paris.

86. En resumen, € Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas otorga a los no
nacionales de las CE un trato menos favorable que a los nacionales de las CE con respecto a registro
y la consiguiente proteccion de las indicaciones geogréficas. Por esta razén es incompatible con €
articulo 2 del Convenio de Parisy € parrafo 1 ddl articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

C) El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas concede a los no nacionales de
las CE un trato menos favorable con respecto a la oportunidad de oponerse a registro de
indicaciones geograficas

87. No sOlo en lo que respecta a registro de indicaciones geogréficas es incompatible el

Reglamento sobre las indicaciones geogréaficas con las obligaciones del trato naciona. Este
Reglamento establece también normas que permiten a las personas fisicas o juridicas oponerse a

registro de una indicacion geogréfica” La posibilidad de oponerse a registro de una indicacion

geografica estd comprendida en € ambito de la "proteccion de la propiedad intelectua™ en virtud del
parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y en e ambito de la "proteccion de la propiedad
industrid" en virtud del parrafo 1 dd articulo 2 del Convenio de Paris, con arreglo a los cuales debe
concederse € trato nacional porque la posibilidad de oponerse forma parte de la posibilidad de
impedir que otros utilicen las indicaciones de manera que induzca a error en cuanto a la procedencia.
Por otra parte, €l derecho a oponerse es necesario para poder adquirir, mantener o hacer observar los
derechos de propiedad intelectual e impedir indicaciones de procedencia que induzcan a error.”

88. Las disposiciones del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas relativas a la posibilidad
de oponerse a registro conceden a los no nacionaes de las CE un trato menos favorable que a los
nacionales de las CE en varios aspectos.

89. En primer lugar, las disposiciones relativas a la oposicion a registro de indicaciones
geograficas son un reflgo de las relativas d registro de indicaciones geogréficas en varios aspectos, y
por consiguiente adolecen de los mismos defectos en cuanto a trato naciona anteriormente descritos
en relacion con € registro. Por giemplo, de conformidad con € Reglamento sobre las indicaciones
geogréficas, los nacionales de las CE pueden oponerse directamente a un registro presentando una
declaracion de oposicion a Estado miembro en que residan o estén establecidos.”” De conformidad
con e apartado 3 del articulo 7, "[l]a autoridad competente adoptara las medidas que sean necesarias
para tomar en consideracion dichas observaciones o dicha oposicién en los plazos requeridos'.”®
Seguidamente se dan instrucciones a los Estados miembros de las EC para que colaboren en la
determinacion del modo de responder a la oposicién o para que, S no, sometan la cuestion a la
Comisién afin de que ésta adopte una decision definitiva.

> Articulo 7, apartado 2 del articulo 12ter y articulo 12quinquies del Reglamento sobre las
indicaciones geograficas.

78 \éase, por ejemplo, e apartado 4 del articulo 7 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas,
en el que, entre los motivos para oponerse, se incluye el caso en que la indicacion geogréfica "perjudicaria la
existencia de una denominacién total o parcialmente homénima o de unamarca" en las CE.

" Apartado 3 del articulo 7 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.

8 Sin cursivas en el original.
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0. Por e contrario, los no nacionades de las CE no pueden presentar directamente una
declaracion de oposicion a las autoridades competentes de las CE, sino que deben pedir a su propio
pais que la transmita’® Ese pais puede 0 no tener un mecanismo apropiado para tramitar la
declaracion de oposicion y estar 0 no dispuesto a transmitirla, por razones politicas o de otro tipo. Por
el contrario, los Estados miembros de las CE tienen, en virtud del Reglamento sobre |as indicaciones
geogréficas, determinadas obligaciones con respecto a la tramitacion de las declaraciones de
oposicion, y en las CE existe una infraestructura para tramitarlas. Como se sefialé anteriormente, €
Organo de Apelacion ha dgjado claro que una medida adoptada por un Miembro es incompatible con
el trato nacional s impone a los nacionales de los demas Miembros un obstaculo suplementario que
no se impone alos nacionales de ese Miembro.®° Este es uno de esos "obstécul os suplementarios’ ala
proteccion de las indicaciones geogréaficas con que se enfrentan los no nacionales de las CE vy, por
consiguiente, congtituye una violacion ddl trato nacional.

oL Por otra parte, este obstaculo suplementario corresponde también a una "condicién de
domicilio o de establecimiento”, que es una condicion prohibida para gozar de los derechos con
arreglo a parrafo 2 ddl articulo 2 del Convenio de Paris. Los nacionaes de las CE pueden presentar
declaraciones de oposicion al Estado miembro en € que residen o estén establecidos, sabiendo que
seréan tomadas en consideracion de conformidad con e Reglamento sobre las indicaciones
geogréficas. Por € contrario, alas personas que no residen o no estan establecidas en las CE no seles
concede un trato igua o "no menos favorable', sencillamente porque no residen o no estan
establecidas en las CE.

22. Ademés, € articulo 12quinquies establece que sdlo podréan oponerse a una solicitud de
registro presentada por un Estado miembro de las CE las personas de "un Estado miembro de laOMC
0 de un tercer pais reconocido segun € procedimiento del apartado 3 del articulo 12", es decir, que
cumpla las condiciones de equivalencia y reciprocidad descritas en la seccion anterior. De igual
manera que en virtud de las obligaciones del trato nacional impuestas por e Acuerdo sobre
los ADPIC y d Convenio de Paris es inadmisible condicionar a la equivalencia y la reciprocidad
registro de indicaciones geograficas estadounidenses, |0 es también condicionar a la equivalenciay la
reciprocidad el derecho a oponerse a un registro. Por consiguiente, €l andlisis que se expone en la
seccion anterior en relacion con € registro y con la proteccion en todo € ambito de las CE es
igualmente aplicable ala oposicion.

9. Por dltimo, e Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas permite oponerse a

registro de una indicacion geogréfica unicamente a los no nacionales "legitimamente interesados’, y
establece ademas que sblo los que tengan un "interés econdmico legitimo" podran consultar la
solicitud relativa a laindicacion geogréfica. De conformidad con € apartado 4 ddl articulo 7, una de
las razones para oponerse a registro de una denominacion es que ese registro perjudicaria la
existencia de una denominacion total o parcialmente homénima o la existencia de productos que se
encuentren legalmente en el mercado a menos durante cinco afios. Puesto que & Reglamento sobre
las indicaciones geograficas concede un trato més favorable a los nacionales de las CE que a los no
nacionales de las CE en relacion con € registro y con la proteccion de las indicaciones geogréficasen
todo & ambito de las CE, los nacionales de las CE reciben igualmente un trato mas favorable que los
no nacionales de las CE en relacion con la posibilidad de oponerse, porque estan en meores
condiciones que €ellos para estar "legitimamente interesados' o para tener un “interés econémico

legitimo" con respecto a denominaciones competidoras en las CE. Los no nacionales de las CE se

9 Apartado 2 del articulo 12ter y apartado 1 del articulo 12quinquies del Reglamento sobre las
indicaciones geogréficas.

80 véase, por gjemplo, el informe del Organo de Apelacion, Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de
Asignaciones, parrafo 264; Estados Unidos - Articulo 337, parrafo 5.19.
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enfrentan con un obstaculo suplementario en cuanto a que € registro de una indicacion geogréfica
pudiera perjudicar la existencia de una denominacion.

A. Por otra parte, a diferencia de los no nacionales de las CE, que deben estar "legitimamente
interesados’ [en la version inglesa del Reglamento: tener a legitimate interest] o tener un "interés
econdmico legitimo" para poder oponerse a registro de una indicacion geogréfica, las personas
nacionales de las CE que deseen oponerse con arreglo alo dispuesto en € parrafo 3 del articulo 7 del
Reglamento sobre las indicaciones geogréficas podran hacerlo s estén "legitimamente interesadas’
[en la version inglesa del Reglamento:  legitimately concerned]. Da laimpresion de que € requisito
de estar legitimately concerned es de rango inferior que € de tener a legitimate interest, o que hace
que aun nacional de las CE le resulte més facil que a un no nacional de las CE oponerse a un registro.

9%5. Por todas esas razones, las disposiciones del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas
relativas a la oposicion a registro de una indicacion geografica son incompatibles con la obligacion
dd trato naciona que imponen & Acuerdo sobrelos ADPIC y & Convenio de Paris.

2. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geograficas es incompatible con la
obligacién del trato nacional en relacion con los productos de los deméas Miembros de
laOMC queimponealasCE e GATT de 1994

9. El parrafo 4 dd articulo 111 del GATT de 1994 exige a los Miembros conceder a los productos
originarios del territorio de otros Miembros un trato no menos favorable que e concedido a los
productos similares de origen naciona "en lo que concierne a cualquier ley, reglamento o prescripcion
que afecte ala venta, la oferta parala venta, la compra, € transporte, la distribucion y € uso de esos
productos en & mercado interior". El Organo de Apeacion ha sefidado que € pérrafo 4 del
articulo |11 deberiainterpretarse alaluz del parrafo 1 del articulo 111, que establece que los Miembros
reconocen que esas leyes, reglamentos y prescripciones internos "no deberian aplicarse a los
productos importados o nacionales de manera que se proteja la produccién nacional”. El resultado,
segiin € Organo de Apelacion, es que @ articulo 111 obliga a los Miembros a “facilitar para los
productos importados unas condiciones de competencia iguales a las de los productos nacionaes'.®*
Asl pues, como ha constatado € Organo de Apelacion en diferencias anteriores, a la pregunta
fundamental de s existe unaviolacion del articulo 111 del GATT de 1994 se responde "examinando s
una medida modifica Ia8§ condiciones de competencia en el mercado pertinente en detrimento de los

productos importados’.

97. La respuesta a esta pregunta en lo que concierne a Reglamento de las CE sobre las
indicaciones geogréficas es un rotundo "si". El objetivo primordia de este Reglamento es permitir
gue los productos que cumplen los requisitos para acogerse a una indicacion geogréfica registrada
obtengan ventgjas competitivas sustanciales, en cuanto a precios, beneficios y participacion en €
mercado, frente a productos convencionaes similares que no cumplen tales requisitos. El motivo que
ha inducido a las CE a promulgar é Reglamento sobre las indicaciones geogréficas es la firme
conviccion de que los productores de productos a los que se concede proteccion con respecto a las
indicaciones geogréficas obtienen en e mercado unos rendimientos mucho mayores que los
productores de productos a los que no se concede esa proteccion, y que las restricciones a acceso a
las indicaciones geograficas y a la proteccion de éstas en todo € ambito de las CE aumentarén esa
rentabilided.®® Por consiguiente, es totalmente incompatible con € pérafo 4 del articulo 111 ofrecer,

81 |nforme del Organo de Apelacién, Japén - Bebidas alcohdlicas pagina 20. (sin cursivas en el
original)

82 Informe del Organo de Apelacién, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna,
pérrafo 135, citando Japon - Bebidas alcohdlicas pagina 20.

83 preambulo, Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.
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en virtud del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, ese trato favorable con respecto a las
indicaciones geogréficas a los productos originarios de las CE s estos productos cumplen
determinadas prescripciones y condiciones, pero no ofrecerlo a los productos de otros Miembros de
la OMC ano ser que éstos cumplan prescripciones adicionales, esdecir ano ser que esos Miembros
puedan demostrar a satisfaccion de la Comision de las CE 1) que tienen un sistema de indicaciones
geogréficas que es equivaente a de las CE; 2) que conceden a los productos de las CE proteccion
reciproca respecto de las indicaciones geogréficas, y 3) que estén dispuestos a intervenir ante la
Comisién de las CE en nombre de sus nacionales, y estan en condiciones de hacerlo. De la estructura
y arquitectura del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas se desprende claramente
gue concede un trato menos favorable a los productos importados que a los productos nacionales, y
gue cambia radicalmente las condiciones competitivas en favor de los productos de las CE.

8. En los parrafos siguientes se establecera que se cumplen todos los elementos de una
infraccion del parrafo 4 del articulo 111.

a) Los articulos importados y nacionales son "similares’

9. Tanto e Organo de Apelacion como los grupos especiaes han dejado claro que, cuando se
trata de una medida general de aplicacion genera (es decir, que no regula directamente productos
especificos), la cuestion, en lo que concierne a los "productos similares’, no es s los productos
comercializados concretos son "similares’, sino més bien si la medida establece distinciones entre los
productos basandose Gnicamente en su origen.** Como ha indicado el Organo de Apelacion, en el
parrafo 4 del articulo 11l del GATT de 1994, la expresion "productos similares' "se refiere a las
relaciones de competencia entre dos 0 més productos’.®® La cuestion es determinar s cualquier
diferencia formal de trato entre un producto importado y un producto naciona podria basarse en €
hecho de que los productos sean diferentes -es decir no similares- y no en € origen de los productos

de que se trate®®

100. En €@ caso del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, la Unica diferencia entre los
productos que pueden beneficiarse del registro y la proteccion de las indicaciones geogréficas -los
productos procedentes de las CE- y los que no pueden beneficiarse en condiciones igualmente
favorables -los productos de lbs demés Miembros de la OMC- es su origen. En consecuencia, es
evidente que los productos agricolas y aimenticios de las CE que pueden ser objeto de registro con
respecto a las indicaciones geogréficas S cumplen un determinado conjunto de criterios y los
productos agricolas y aimenticios de paises no miembros de las CE que solo pueden ser objeto de
registro s cumplen un conjunto adicional de criterios son productos similares a los efectos del

parrafo 4 del articulo 111.

84 véase e informe del Grupo Especial, Estados Unidos - EVE (parrafo 5 del articulo 21 - CE),
parrafo 8.133 (donde se considera innecesario "demostrar |la existencia de productos similares efectivamente
comercializados a fin de demostrar una infraccion del parrafo 4 del articulo I11" cuando una medida establece
una distincion "entre productos importados y productos nacionales' que "se basa exclusivay explicitamente en
el origen". Véase también el informe del Grupo Especial, India - Automéviles, parrafo 7.174 (cuando el origen
es "el Unico criterio de diferenciacién de los productos, es adecuado tratarlos como productos similares en el
sentido del parrafo 4 del articulo I11").

8 Informe del Organo de Apelacién, CE - Amianto, parrafo 103. Véase también el examen de las
diferencias sobre Bebidas alcohdlicas en la seccién |V.A.1.b.ii 2) supra.

8 |nforme del Grupo Especial, Estados Unidos - EVE (parrafo 5 del articulo 21 - CE), parrafo 8.132.
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b) El Reglamento sobre las indicaciones geogréficas afecta a "la venta, la oferta para la venta, la
compra, € transporte, la distribucion y € uso [...] en € mercado interior" de los productos
importados

101.  De conformidad con € péarrafo 4 del articulo 111, los Miembros tienen la obligacion del trato
nacional "en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripcion que afecte ala venta, la oferta
paralaventa, lacompra, € transporte, la distribucion y € uso" en € mercado interior de los productos
importados del territorio de cualquier otro Miembro. Esta es una formulacién amplia, y varios
informes sobre soluciones de diferencias del GATT y la OMC han sefidado que la expresion "que
afecte" va més dla de las medidas que regulan "directamente” las condiciones de venta o compra,

para englobar también las medidas que pueden "modificar adversamente las condiciones de
competencia entre los productos nacionales y los importados'.®’

102.  Eso es exactamente lo que hace e Reglamento sobre las indicaciones geogréficas. Como se
ha analizado més detenidamente en la seccion 111, "Hechos', y en la seccion IV.A.1.b supra, €
Reglamento sobre las indicaciones geogréficas regulala manera en que pueden utilizarse -y en que no
pueden utilizarse- las denominaciones registradas de productos vendidos, ofrecidos para la venta,
comprados, distribuidos o usados. Regula la utilizacién en todos € mercado de las CE ddl simbolo
especia o logotipo de las indicaciones geogréficas de las CE en las etiquetas, los envases o la
publicidad de determinados productos, lo que, seguin las CE, proporciona a consumidor una garantia
en cuanto a la calidad y € origen geografico de esos productos y al productor de las CE mayores
beneficios y un aumento de su participacion en e mercado.®® Permite a los productos que re(inen las
condiciones para llevar la indicacion geogréfica registrada gozar de numerosas y muy amplias
medidas de proteccion contra usos que estén en competencia o que supongan un menosprecio de la
indicacion geogréfica asociada con esos productos, incluidas tanto la proteccion concedida por
iniciativa propia por las autoridades gubernamentales como la proteccion solicitada por particulares®
Y concede proteccion contra la posibilidad de que la indicacién geografica del producto pase a ser
genérica® El Reglamento sobre las indicaciones geogréficas es, por consiguiente, una ley o
reglamento "que afect[a] ala venta, |a oferta para la venta, la compra, € transporte, la distribucién y
el uso en & mercado interior" de los productos importados.

87 por ejemplo, informe del Grupo Especial, India - Automdviles, parrafo 7.196 ("En la jurisprudencia
del GATT y laOMC, laexpresion "que afecte” se ha definido reiteradamente con amplitud. En particular, se ha
establecido claramente que denota una medida que tiene 'un efecto sobre', y ello implica un amplio campo de
aplicaciéon” (citando Italia - Maquinaria agricola, IBDD 75/64, parrafo 12.) Véase también el informe del
Grupo Especial, Canada - Automoviles, parrafo 10.80 (Por tanto, este término va més ala de las leyes y
reglamentos que regulan directamente las condiciones de venta o compra, para englobar también "cualquier ley
o reglamento que pueda modificar desfavorablemente las condiciones de competencia entre los productos
nacionales y los productos importados'.); informe del Grupo Especial Estados Unidos - EVE (parrafo 5 del
articulo 21 - CE), parrafos 8.139, 8.144 (" Concordamos con las opiniones expresadas en anteriores informes de
grupos especiales del GATT y la OMC en el sentido de que el pérrafo 4 del articulo 111 se aplica también a
medidas que adoptan la forma de condiciones que hayan de satisfacerse con objeto de obtener una 'ventaja del
gobierno ... Ademas, se hainterpretado que las palabras 'leyes, reglamentos o prescripciones que afecten ..." en
el parrafo 4 del articulo I11 son términos de carécter general que se caracterizan por la amplitud de su
significado" [no se reproducen las notas de pie de paginal.) De hecho, en e asunto Estados Unidos -
Articulo 337, el Grupo Especial constaté que unaley que hace respetar |os derechos de propiedad intelectual con
respecto a productos importados es una medida "que afecta" a la venta en el mercado interior de productos
importados.

8 preambulo del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas; Reglamento N° 2037/93 (RECL -
Prueba documental 2.a).

89 Apartado 1 del articulo 13 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.

9 Apartado 3 del articulo 13 del Reglamento sobre |as indicaciones geograficas.
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C) El producto importado recibe un "trato menos favorable”' que e producto naciona similar

103.  El Organo de Apelacion ha afirmado que "[I]a expresion 'trato menos favorable' expresa el
principio general, enunciado en e parrafo 1 del articulo 111, de que los reglamentos interiores 'no
deberian aplicarse ... de manera que se protga la produccion naciond’. S existe un 'trato menos
favorable del grupo de productos importados 'similares, 'se protege, inversamente, a grupo de
productos 'similares de origen nacional".**

104.  No podria estar mas claro que € Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas
concede a los productos importados un trato menos favorable que a los productos nacionales.
Los productos agricolas y alimenticios procedentes de otros Miembros de la OMC no recibiran, en
virtud del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, € mismo trato favorable que se concede a
productos similares de las CE:

a) ano ser que & Miembro de la OMC tenga un sistema interno de proteccion de las
indicaciones geogréficas que sea equivaente d que existe en las CE;

b) a no ser que d Miembro de la OMC esté dispuesto a ofrecer reciprocidad en la
proteccion de las indicaciones geogréficas a los productos agricolas y alimenticios de
las CE;

C) ano ser que d Miembro de la OMC esté dispuesto a solicitar a las CE que adopten
una decisién positiva con respecto a las cuestiones susodichas; y

d a no ser que, en lo que concierne a una determinada solicitud de indicacion
geogrdfica, d Miembro de la OMC esté dispuesto a presentar a las CE una solicitud
en nombre de su naciond, certificando la existencia de estructuras de control
equivaentes a las de las CE e impuestas por las CE, asi como otros requisitos, y esté
en condiciones de hacerlo.

105. Laimposicion de estos requisitos como condicion para otorgar un trato tan favorable a los
productos importados como a los productos nacionales similares es contrario a la obligacion del trato
nacional establecida en e parrafo 4 del articulo 111, que prescribe que ese trato se conceda sin
condiciones.*> Por otra parte, & trato menos favorable para los productos importados procedentes de
Miembros de la OMC cuyo sistema de proteccion de las indicaciones geograficas no se corresponde
con € de las CE y que no pueden cumplir, por giemplo, los requisitos de las CE con respecto a la
reciprocidad, es evidente y ha sido examinado detenidamente més arriba. Resumiendo, aun cuando
los productos producidos fuera de las CE relnan, por su reputacion u otras caracteriticas, las
condiciones para acogerse a una denominacion geografica con arreglo ala definicion del Reglamento
sobre las indicaciones geogréficas, no pueden, a diferencia de los productos "similares’ producidos en
las CE:

%1 |nforme del Organo de Apelacion, CE - Amianto, parrafo 100.

92 éase, por ejemplo, el asunto Belgian Family Allowances (Bélgica - Subsidios familiares), en el que
se constaté que una disposicion belga que eximia de determinadas cargas a los productos procedentes de paises
que exigian la concesién de subsidios familiares era incompatible con la obligacion del trato NMF
(y probablemente con ladel trato nacional).
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a) ser inscritos en @ "Registro de denominaciones de origen protegidas y de
indicaciones geogréficas protegidas' de carécter oficia para todo € ambito de
las CE®;

b) utilizar unaindicacion geogréfica registrada en todo e mercado de las CE™;

C) incluir en €l envase, la etiqueta o la publicidad € "simbolo" o "logotipo” oficid de las
CE que informa a consumidor de que € producto es una indicacién geografica
registrada’®;

d) recibir la proteccion mas amplia en todo el ambito de las CE que se concede a los

productos registrados, tanto por iniciativa del gobierno como mediante € derecho de
accion gercido por particulares, contra una variedad sumamente amplia de usos que
estén en competenciay supongan un menosprecio®®; o

€) estar protegidos contra la posibilidad de que su denominacion geogréfica pase a ser
genérica (con lo que dicha indicacion geogréfica pierde su valor).”’

106.  Por otra parte, aun en los casos en que las CE si permiten que los productos importados sean
registrados y protegidos, esos productos siguen enfrentandose con un trato que es menos favorable
gue € concedido a los productos de las CE. De conformidad con € apartado 2 del articulo 12 del
Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, solo se podrd utilizar una denominacion registrada en
relacion con un producto importado "si en € etiquetado se indica de forma claray visble € pais de
origen del producto”. No existe una prescripcion similar con respecto al uso de las denominaciones
para productos originarios de las CE.

107.  En resumen, e Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas concede a los
productos importados un trato menos favorable que a los productos similares de origen nacional en lo
gue concierne a cualquier ley, reglamento o prescripcion que afecte a la venta, la oferta para la venta,
la compra, @ transporte, la distribucion y € uso de estos productos en € mercado interior.
En consecuencia, es incompatible con las obligaciones que impone a las CE € péarafo 4 de
articulo 11l de GATT de 1994. Tampoco puede justificarse este trato menos favorable para los
productos importados a amparo de ninguna de las excepciones previstas en d articulo XX del GATT
de 1994,

93 Apartados 1 a4 del articulo 6 del Reglamento sobre |as indicaciones geograficas.
9 Apartado 1 del articulo 4 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.

% Articulo Sbis del Reglamento N° 2037/93. RECL - Prueba documental 2.2 Segun se explica en e

Anexo Il de ese Reglamento, "[€]ste logotipo permite a los productores del sector agroalimentario aumentar la
visibilidad de sus productos entre los consumidores de la Unién Europea ... La presencia de este logotipo es
una verdadera garantia para €l conjunto de consumidores europeos, ya que destaca que se trata de productos
cuya particularidad radica en su origen geogréfico. Sus productos les inspirardn asi una mayor confianza.

Gracias a este logotipo dispondran, en tanto que productores, de una herramienta de marketing. Podrén poner el
logotipo sobre la etigueta 0 el embalaje de sus productos, o incluso utilizarlo en sus acciones publicitarias”.
(sin subrayar en el original)

% Articulo 13 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.

97 Apartado 3 del articulo 13 del Reglamento sobre |as indicaciones geograficas.
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B. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LASINDICACIONES GEOGRAFICAS ESINCOMPATIBLE CON
LAS OBLIGACIONES DE LAS CE DE CONCEDER EL TRATO DE LA NACION MAS FAVORECIDA

108. Al igua que sucedia en € caso del tato nacional, €l Reglamento de las CE sobre las
indicaciones geograficas es también incompatible con dos obligaciones diferentes relativas d trato de
la nacion més favorecida que imponen los Acuerdos de la OMC, la primera con respecto a los
nacionales de los Miembros de la OMC, en virtud del articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, y la
segunda con respecto a los productos de los deméas Miembros de la OMC, en virtud del parrafo 1 del
articulo | dd GATT de 1994. En la presente seccién se tratan por separado cada una de esas
incompatibilidades. A continuacién, en la seccion B.1, se abordan las incompatibilidades del
Reglamento sobre las indicaciones geogréficas con las obligaciones NMF que impone € Acuerdo
sobre los ADPIC. Seguidamente, en la seccion B.2, se abordan las incompatibilidades del
Reglamento sobre las indicaciones geogréficas con las obligaciones NMF que impone € GATT
de 1994.

1. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas es incompatible con las
obligaciones de la nacién mas favorecida con respecto a los nacionales de los demas
Miembrosdela OMC queimponealas CE € Acuerdo sobrelos ADPIC

a) El Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que toda ventgja, favor, privilegio o inmunidad que
conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro pais se otorgue inmediatamente y sin
condiciones alos nacionaes de todos |os demas Miembros

109. Como confirmo recientemente € Organo de Apelacion, la obligacion de la nacion méas
favorecida es tan importante y fundamental para € sistema mundial de comercio como lo es la
obligacion del trato nacional:

Al igua que la obligacion del trato nacional, la obligacion de otorgar € trato de la
nacién mas favorecida es desde hace tiempo una de las piedras angulares del sistema
mundia de comercio. Desde hace més de 50 afios, la obligacién del trato de la
nacion mas favorecida del articulo | del GATT de 1994 ha sido capitd y ha resultado
imprescindible para garantizar € éxito de un sistema mundia de comercio de
mercancias basado en normas. A diferencia de lo que ocurre con € principio de trato
nacional, no hay en € Convenio de Paris (1967) ninguna disposicién que establezca
una obligacion de conceder € trato de la nacion més favorecida con respecto a los
derechos relativos a marcas de fabrica o de comercio u dros derechos de propiedad
industrial. No obstante, quienes elaboraron € Acuerdo sobre los ADPIC decidieron
ampliar la obligacion de dar € trato de la nacion més favorecida a la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual abarcados por dicho Acuerdo. Como piedra
angular dd sistema mundial de comercio, la obligacién de conceder € trato de la
nacién mas favorecida merece que se le dé, en lo que respecta a los derechos de
propiedad intelectual abarcados por € Acuerdo sobre los ADPIC, la misma
importancia que se le ha atribuido en el caso del comercio de mercancias en € marco
del GATT. Setrata, en suma, de un eemento fundamental . *®

110.  De hecho, la obligacion NMF es, en todo caso, aun mas explicita que la obligacion dd trato
nacional en su rechazo de condiciones como la existencia de sistemas internos de reciprocidad y
equivalencia.

% |nforme del Organo de Apelacién, Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de Asignaciones
parrafo 297.
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111.  El articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, relativo a la obligacion NMF, establece 1o
siguiente:

Con respecto a la proteccion de la propiedad intelectua, toda ventgja, favor,
privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro
pais se otorgard inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los
demés Miembros.

112.  Lafrase "con respecto ala proteccion de la propiedad intelectuad” es idéntica ala que aparece
en la obligacion dd trato nacional, y se refiere, entre otras cosas, alos derechos de los nacionales en
aspectos relativos a la existencia, adquisicién, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos
sobre sus indicaciones geogréficas, asi como en los aspectos relativos a uso de las indicaciones
geogréficas que se abordan en el Acuerdo sobre los ADPIC, por gemplo con respecto a su capacidad
para proteger sus indicaciones geogréficas contra usos que induzcan a error y actos de competencia
deded. La formulacion terminante del texto, en € sentido de que todas las ventgjas deben ser

concedidas "inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos |os demas Miembros', pone
de relieve que esta disposicién NMF prohibe condicionar la existencia, adquisicion, mantenimiento y
observancia de esos derechos de los nacionales de los demés Miembros a) a la "reciprocidad” por
parte de los demas Miembros con respecto a los nacionales de las CE; o0 b) a que los deméas
Miembros tengan un determinado sistema de proteccion.

113.  El contexto de esos términos confirma esta interpretacion. Dentro del marco que establece
unas firmes obligaciones NMF para la proteccion de la propiedad intelectual, € articulo 4 enuncia
también un nimero limitado de ventgjas, favores, privilegios o inmunidades concretos que, a titulo
extraordinario, pueden quedar exentos de esa obligacion. En particular, € apartado b) del articulo 4
exime expresamente de esta obligacion toda ventgja, favor, privilegio o inmunidad que se hayan
otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna para la Proteccion de las
Obras Literarias y Artigticas (1971) o de la Convencion Internacional sobre la Proteccién de los
Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de
Radiodifusion (1961) ("Convencion de Roma') que autorizan a un Miembro a desviarse de la norma
genera dd trato naciona al amparo de esos convenios. Algunas disposiciones de esos convenios
sobre e derecho de autor y derechos conexos permiten que € trato concedido no esté en funcién del
trato naciona sino del trato dado en otro pais -es decir, que un Miembro puede, en determinados
casos, supeditar e acance de la proteccion de las obras amparadas por derechos de autor o de la
materia objeto de los derechos conexos a alcance de la proteccidn en € pais de origen de la obra, en
lugar de conceder el mismo grado de proteccion a todos los nacionales. En € articulo 4 se exponen
otras exenciones especificas respecto c la obligacion NMF, especiamente en lo que concierne a
derecho de autor y derechos conexos®

114.  Por € contrario, no hay ninguna exencién relativa a las ventgas, favores, privilegios o
inmunidades concedidos con respecto a los derechos sobre las indicaciones geogréficas. El contexto
de los términos del articulo 4 confirma por tanto que la "reciprocidad” esta claramente prohibidaen lo
que respecta a las indicaciones geograficas.

115.  Por otra parte, los informes adoptados en las soluciones de diferencias a amparo del articulo |

del GATT de 1994 (NMF en e contexto de los productos) ofrecen ciertas orientaciones con respecto a
esta obligacion.  El Grupo Especiad del GATT que se ocup0 del caso Belgian Family Allowances
(Bélgica - Subsidios familiares) constaté una infraccion del parrafo 1 del articulo | debida a que la
medida belga condicionaba una ventgja para |os productos importados -en este caso, la exencién de un
gravamen impuesto a las compras de productos- a la adopcién por € Miembro exportador de un

sistema que cumpliera determinados requisitos, por € que se exigia alas empresas que concedieran a

99 véase también Gervais, paginas 105-110.
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sus empleados subsidios familiares.'® El Grupo Especia constat6 que la exencion era incompatible
con € articulo | (y posiblemente con € articulo 111) porque "introducia una discriminacién entre los
paises que tenian un sistema dado de prestaciones familiares y los que tenian un sistema distinto o no

tenian ninguno, y supeditaba la concesion de la exencién a determinadas condiciones'. '

116. En resumen, € requisito que establece la obligacion NMF de conceder inmediata e
incondicionalmente las mismas ventgjas, favores, privilegios o inmunidades a los nacionales de todos
los Miembros de la OMC en lo que concierne a las indicaciones geograficas no permite a los
Miembraos condicionar esas ventagjas a que un Miembro tenga un determinado sistema de proteccion o
esté dispuesto a ofrecer reciprocidad.

b) El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas concede a los nacionales de
algunos paises ventgas, favores, privilegios e inmunidades significativos que no concede en
absoluto a los nacionaes de los Miembros de la OMC

117.  Como se andiz6 mas arriba en relacion con € trato nacional, e Reglamento de las CE sobre
las indicaciones geograficas concede numerosas y significativas ventgjas, favores, privilegios e
inmunidades a los nacionales de un tercer pais con respecto a las indicaciones geogréficas de su pais
de origen, siempre y cuando ese pais a) tenga un sistema de proteccion de las indicaciones geogréficas
equivadente a de las CE; y b) conceda a los nacionales de las CE una proteccién equivaente ala que
existe en las CE con respecto a los productos agricolas y aimenticios. Ademés, esas ventgas,

favores, privilegios e inmunidades s6lo se conceden s ese tercer pais esta dispuesto a convencer a
las CE de que cumple los requisitos de las CE con respecto a la proteccion de las indicaciones
geogréficas, y esté en condiciones de hacerlo, y, en lo que concierne alas solicitudes de registro de las
indicaciones geograficas, esta dispuesto a intervenir ante las CE en favor de su nacional, y esta en
condiciones de hacerlo.™® Ninguna de estas ventgjas, favores, privilegios o inmunidades esta a
alcance de los nacionales que producen en su pais de origen, cuando ese pais no esta dispuesto a
cumplir tales requisitos o no esta en condiciones de hacerlo.

118.  En consecuencia, € Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas es incompatible
con la obligacion de la nacion mas favorecida del Acuerdo sobre los ADPIC por las mismas razones
que es incompatible con la obligacion del trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC. En lo que
respecta al registro y a la proteccion de las indicaciones geogréficas en todo € ambito de las CE, €

Reglamento sobre las indicaciones geogréficas condiciona la proteccion de |os derechos de propiedad
intelectual de los nacionales de un Miembro de la OMC ala equivadenciay lareciprocidad, e impone
obstacul os suplementarios a los nacionales de agunos Miembros de la OMC que no se imponen alos
nacionales de otros Miembros de la OMC. Por |o que concierne a esta Ultima cuestion, un naciona de
un Miembro de la OMC que haya establecido ya un sistema de proteccién de las indicaciones
geogréaficas equivaente a sistema de las CE -recuérdese, sin embargo, que existen muchas maneras
de cumplir las obligaciones relativas a las indicaciones geogréficas, entre ellas la que utilizan las CE-
no se enfrenta a obstéculo de crear un nuevo sistema de proteccidn de las indicaciones geogréficas.

100 Belgian Family Allowances (Bélgica - Subsidios familiares), parrafos 3, 8.
101 Belgian Family Allowances (Bélgica - Subsidios familiares), parrafos 3, 8.
192 En ¢l andlisis sobre el trato nacional se han detallado las medidas que se exigen a los Miembros de

la OMC con respecto a las solicitudes de indicaciones geogréficos y la oposicion a éstas, por 1o que no se
repetiran aqui.
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Por & contrario, un naciona de otro Miembro de la OMC, como los Estados Unidos, si se enfrenta
con este obstaculo considerable.*®

119. En redidad, e Reglamento sobre las indicaciones geogréficas es incompatible con las
obligaciones del trato NMF que impone e Acuerdo sobre los ADPIC en dos aspectos.  En primer
lugar, como sucede entre los Miembros de la OMC que no son miembros de las CE, alos nacionaes
de los Miembros de la OMC que cumplen las condiciones de reciprocidad y equivalencia de las CE se
les concede un trato més favorable que alos Miembros de la OMC que no cumplen tales condiciones.
En este sentido, por g emplo, la UE ha firmado una declaracién conjunta con Suiza en € ambito de la
proteccion de las indicaciones geogréficas y las denominaciones de origen de los productos agricolas
y aimenticios, en la que se establece lo siguiente:

La Comunidad Europeay Suiza (denominadas en lo sucesivo "las Partes') acuerdan
que la proteccion reciproca de las denominaciones de origen (DOP) y las indicaciones
geogréficas (IGP) constituye un elemento esencia de la liberalizacion del comercio
de productos agricolas y aimenticios entre ambas ... Las Partes prevén incluir
disposiciones sobre la proteccién mutual de las DOP e IGP en € Acuerdo relativo a
comercio de productos agricolas basandose en la equivalencia de las legidaciones,
tanto en lo que respecta a las condiciones de registro de las DOP e IGP como alos
regimenes de control. ***

120.  Por € contrario, los nacionales de un Miembro de la OMC que no cumple las condiciones
impuestas por las CE no pueden esperar que las indicaciones geograficas de su pais de origen sean
registradas y protegidas.

121, En segundo lugar, cada uno de los Estados miembros de las CE es también Miembro de
la OMC. Por consiguiente, en virtud del articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, toda ventgja, favor,
privilegio o inmunidad que conceda un Estado miembro de las CE a un naciona de otro Estado
miembro de las CE debe concederse inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los
demas Miembros de la OMC que no son miembros de las CE. Aun asi, por todas las razones
expuestas en la seccién relativa al trato naciona de la presente comunicacion, de conformidad con el
Reglamento sobre las indicaciones geogréficas un Estado miembro de las CE concede a los nacionaes
de los demas Estados miembros de las CE, en lo que concierne a la proteccién de las indicaciones
geogréficas, un trato mas favorable que € otorgado a los nacionales de los Miembros de la OMC que
no son miembros de las CE.

122.  Enresumen, en estos dos aspectos € Reglamento sobre las indicaciones geogréficas concede
alos nacionales de algunos paises ventgjas, favores, privilegios e inmunidades que no otorga a otros
Miembros de la OMC, a pesar de que € articulo 4 prescribe que se concedan "inmediatamente y sin
condiciones alos nacionales de todos los demés Miembros".

103 En el asunto Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de Asignaciones, parrafo 314, el Organo de
Apelacion incorpord y aplico en su andlisis de la alegacion relativa al trato NMF el concepto de "obstaculo
suplementario” utilizado para analizar la alegacion relativaal trato nacional.

104 Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederacion Suiza sobre el comercio de productos
agricolas - Acta Final - Declaraciones conjuntas, incluida la Declaracion conjunta en el ambito de la proteccion
de las indicaciones geograficas y las denominaciones de origen de los productos agricolas y alimenticios,
DO L 114, 30 de abril de 2002, pagina 366. Estados Unidos- Prueba documental 6.
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2. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogr &ficas es incompatible con las
obligaciones de la nacién mas favorecida con respecto a los productos de los demas
Miembrosdela OMC queimponealasCE & GATT de 1994

a) El parrafo 1 del articulo | del GATT de 1994 prescribe que cualquier ventgja, favor, privilegio
o inmunidad concedido a un producto originario de otro pais sea concedido inmediata e
incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todos los demés
Miembros delaOMC

123.  El parafo 1 dd articulo | del GATT de 1994 establece que:

con respecto atodas las cuestiones a que se refieren los parrafos 2y 4 ddl articulo 111,
cualquier ventga, favor, privilegio o inmunidad concedido por una parte contratante a
un producto originario de otro pais o destinado a é, serd4 concedido inmediata e
incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todas las
demés partes contratantes o a ellos destinado. '

124,  Las "cuestiones a que se refieren los parrafos 2 y 4 del articulo 111" comprenden, en lo que
concierne a los productos importados, "las leyes, reglamentos y prescripciones que afecten ala venta,
la oferta para la venta, la compra, € transporte, la distribucion o € uso de productos en € mercado
interior". Como se examind anteriormente en €l contexto del trato nacional, el Reglamento sobre las
indicaciones geogréficas es una medida de ese tipo.

125.  Por otra parte, en € caso del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas, se
cumple € requisito relativo a los "productos similares' porgque, como se examind en e contexto del
trato nacional, dicho Reglamento establece distinciones basadas exclusivamente en el origen de los
productos.

126.  Por consiguiente, € parrafo 1 del articulo | del GATT de 1994 exige que cuaquier ventga,
favor, privilegio o inmunidad concedido por e Reglamento de las CE sobre las indicaciones
geogréficas a los productos agricolas y aimenticios originarios de cualquier pais sean concedidos,
inmediata e incondicionamente, a los productos agricolas y alimenticios originarios de los territorios
de todos los demas Miembros de la OMC.

b) El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas concede a los productos agricolas
y aimenticios originarios de algunos paises ventgjas, favores, privilegios e inmunidades
significativos que no concede a los productos similares originarios de los territorios de todos
los Miembros de laOMC

127. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geograficas no cumple lo prescrito en €
parafo 1 del articulo | del GATT de 1994. Por e contrario, este Reglamento solo concede ventgjas,
favores, privilegios e inmunidades significativos a los productos procedentes de un tercer pais s éste
a) tiene un sistema de proteccién de las indicaciones geogréficas equivalente a de las CE y
b) concede alos nacionales de las CE una proteccion equivalente ala que existe en las CE en lo que
concierne alos productos agricolas y alimenticios. Estas ventgjas, favores, privilegios e inmunidades
significativos han sido expuestos detalladamente en otro lugar, y comprenden la posibilidad de que los
productos sean comercializados como productos de calidad con un origen geogréfico reconocible, €
derecho a ser comercializados con un codiciado simbolo de indicacion geogréfica de las CE, la
proteccion, inclusive por propia iniciativa de las autoridades, contra una gran variedad de usos en
competencia de la indicacion geogréfica, y la proteccion contra la posibilidad de que la indicacion
geogréfica pase a ser genérica (y por consiguiente pierda su valor). Se trata en todos los casos de

105 No se reproduce lareferenciaalas Notas y disposiciones suplementarias del Anexo |.
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ventgjas, favores, privilegios e inmunidades que se conceden a los productos de |os terceros paises
gue cumplen las condiciones determinadas por las CE en cuanto a reciprocidad y a equivalencia de
sus sistemas de indicaciones geogréficas. El Reglamento no concede esas ventgjas, favores,
privilegios e inmunidades alos productos de cualquier tercer pais que no cumpla esas condiciones, a
pesar de que e parrafo 1 del articulo | prescribe que se concedan "inmediata e incondicionalmente a
los nacionales de todos los demas Miembros'. Por e contrario, los concede a los productos
importados sometiendo esa concesidn "a condiciones basadas en la situacion o la conducta de™® los
Miembros de la OMC, lo que constituye una discriminacién contra los productos similares en razon
dd origen de los productos. Por otra parte, impone un "obstéculo suplementario” a los productos
importados procedentes de algunos Miembros de la OMC que no impone a los productos importados
procedentes de otros Miembros de la OMC, como se ha expuesto detalladamente en las secciones
anteriores.

128.  Estaconclusion concuerda con informes sobre soluciones de diferencias del GATT y laOMC
gue se remontan a los primeros tiempos del GATT. El Grupo Especia que se ocup6 dd asunto
Belgian Family Allowances (Bélgica - Subsidios familiares) constaté unainfraccion del parrafo 1 del
articulo | basada en la exencién de una carga que solo se concedia a los productos procedentes de
paises que exigian a sus empresas ofrecer un determinado subsidio familiar que cumpliera los
requisitos de la legidacion belga. El Grupo Especia constatd que la exencion de la carga "habria
debido concederse sin condiciones a todas las demés partes contratantes”.*%’

La compatibilidad o incompatibilidad del sistema de subsidios familiares en vigor en
el territorio de una parte contratante determinada con las prescripciones de la
legislacion belga no seria pertinente a este respecto, y la legidacion belga tendria que
modificarse, en la medida en que introducia una discriminacion entre los paises que
tenian un sistema dado de prestaciones familiares y los que tenian un sistema distinto
0 no tenian ninguno, y supeditaba la concesion de la exencién a determinadas
condiciones.'®®

129,  Del mismo modo, en la presente diferencia el Reglamento sobre las indicaciones geogréficas
"introduc[e] una discriminacién entre los paises que t[ienen] un sistema dado de [proteccion de las
indicaciones geograficas] y los que t[ienen] un sistema distinto”. En consecuencia, por todas las
razones susodichas, € Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas es incompatible con € parrafo 1
del articulo | del GATT de 1994. Ademas, esta discriminacion no esta justificada por ninguna de las
excepciones que se enuncian en € articulo XX del GATT de 1994.

C. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS ESINCOMPATIBLE CON
LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE A LAS CE EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 16 DEL ACUERDO
SOBRELOSADPIC

1. Introduccién

130. El parafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que los Miembros
concedan a los titulares de marcas de fabrica 0 de comercio registradas € derecho _exclusivo de
impedir a cualesquiera terceros una utilizacion que induzca a confusén de signos idénticos o
similares:

108 |nforme del Grupo Especial, Canadé - Automéviles, parrafo 10.23.
197 Belgian Family Allowances (Bélgica - Subsidios familiares), parrafo 3.

108 Belgian Family Allowances (Bélgica- Subsidios familiares), parrafo 3.
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El titular de una marca de fébrica o de comercio registrada gozara del derecho

exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en e
curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios
gue sean idénticos o smilares a aquellos para los que se ha registrado la marca,

cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion. En e caso de que se use un
signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumira que existe probabilidad
de confusion.

131. Contrariamente a esta obligacion, y segin se explica detaladamente mas addante, €
Reglamento de las CE sobre |las indicaciones geograficas no concede a titular de una marca de fébrica
o de comercio registrada vdida anterior € derecho exclusivo de impedir que cuaesquiera terceros
(incluidos los que tienen derecho a utilizar una indicacion geogréfica registrada) utilicen signos
(incluidas indicaciones geogréficas) idénticos o similares que den lugar a probabilidad de
confusion. ™ Esta carencia es directamente incompatible con las obligaciones que impone alas CE €
parrafo 1 dd articulo 16 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

2. El argumento de los Estados Unidos a la luz de la relacion entre los derechos sobre las
mar cas de fabrica o de comercioy los derechos sobr e las indicaciones geogr aficas

132.  En muchos aspectos, las indicaciones geogréficas y las marcas de fébrica o de comercio
desempefian la misma funcion, en la medida en que ambas categorias son indicadores de la
"procedencid’ y pueden por o tanto ser utilizadas como indicadores de la calidad. Ambas tienen por
objeto impedir que los consumidores sean inducidos a error 0 confusion en cuanto a s los productos
que compran poseen las calidades y caracteristicas previstas™® Ademés, ambas pueden adoptar una
forma fisicasimilar y figurar de manera destacada en las etiquetas y e materia publicitario. Por una
parte, las marcas de fabrica o de comercio indican que los productos proceden de una determinada
empresa (por gemplo, un productor 0 un grupo de productores).™* Por otra, las indicaciones
geograficas indican que los productos proceden de una determinada zona geogréfica, cuando la
calidad, reputacion u otra caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a ese origen.
Ambas formas de propiedad intelectual tienen por objeto distinguir los productos de manera que €
consumidor pueda formarse una opinién fundamentada sobre |os productos que compra.

133. Ademas, @ Acuerdo sobre los ADPIC confiere a cada una de ellas cierto grado de
exclusividad. Tanto los titulares de marcas de fabrica 0 de comercio como los de indicaciones
geogréficas™ tienen e derecho de impedir que otros hagan ciertos usos de los signos o indicaciones.
El derecho de los titulares de marcas de fabrica o de comercio a amparo del parrafo 1 del articulo 16
del Acuerdo sobre los ADPIC es el derecho de impedir que todos los demés (incluidos los que tienen
derecho a utilizar una indicacion geogréfica registrada) utilicen signos (incluidas indicaciones

199 En realidad, aun cuando la indicacion geogréfica se presente como un signo que sea idéntico auna
marca de fabrica o de comercio registrada y que se utilice para un bien idéntico (caso en que, segin establece €
Acuerdo sobre los ADPIC, se presume que existe probabilidad de confusién), de conformidad con el
Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, al titular de la marca de fébrica o de comercio registrada le
resultaimposible impedir que ese signo se utilice en el curso de operaciones comerciales.

10y en efecto, de entre los diversos modos de cumplir las obligaciones que impone el Acuerdo sobre
los ADPIC con respecto a las indicaciones geogréficas, varios Miembros de |la OM C han optado por proteger las
indicaciones geogréficas mediante un sistema de marcas de fébrica o de comercio, en particular utilizando
marcas de certificacion y colectivas. Véanse los documentos SCT/8/4 (Estados Unidos - Prueba documental 5)
y SCT/9/4 (RECL - Prueba documental 16), de la OMPI.

M1 viéase el pérrafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

12 Esdecir, el conjunto de los usuarios autorizados de | as indicaciones geogréficas.
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geogréficas) idénticos o similares para productos idénticos o similares cuando ese uso dé lugar a
probabilidad de confusidn en cuanto a la procedencia de los productos. En virtud del parrafo 2 del
articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, € derecho de los titulares de indicaciones geogréficas es €
derecho de impedir una utilizacion (inclusive de marcas de fébrica o de comercio) que induzca al
consumidor a error en cuanto a origen geogréfico del producto o que congtituya un acto de
competencia desed.™ No hay nada que sea incompatible en estas dos obligaciones, y deberia
respetarse plenamente & alcance de cada una de ellas, de manera que no entren en conflicto.™*

134.  Teniendo presentes las divergencias y semejanzas entre estas dos categorias de derechos de
propiedad intelectual, los Estados Unidos sostienen en la presente diferencia que e Reglamento de
las CE sobre las indicaciones geogréficas es incompatible con € parrafo 1 ddl articulo 16 del Acuerdo
sobre los ADPIC porque, de conf ormidad con dicho Reglamento, los titulares de marcas de fébrica o
de comercio registradas anteriores no pueden impedir que cualesguiera terceros utilicen signos
idénticos o similares para bienes que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha
registrado la marca, incluso cuando exista la probabilidad de confusion para € consumidor.
De conformidad con €l apartado 2 del articulo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas,
lo mas que puede esperar € titular de una marca de fabrica o de comercio registrada valida anterior es
poder seguir utilizando su marca, pero sin poder gjercer € derecho exclusivo que congtituye € meollo
de sus derechos sobre esa marca.  Esto es incompatible con € parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

135.  Enla presente diferencia, a los Estados Unidos les preocupan los derechos sobre las marcas
de fébrica o de comercio que e parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC concede alos
titulares de marcas de fabrica o de comercio vélidas anteriores. Por gjemplo, como se sefida a
comienzo de la presente comunicacion, en virtud del parrafo 1 del articulo 16, € titular de una marca
de fabrica o de comercio registrada debe poder tomar medidas contra otro productor que venda un
producto idéntico, etiquetado con una denominacién idéntica (protegida como indicacion geogréfica
después dd registro de la marca), en  mismo estante que e producto amparado por la marca.
El Reglamento sobre las indicaciones geograficas no le permite hacerlo. Los Estados Unidos no
sostienen que las marcas de fébrica o de comercio que "inducen a publico a error en cuanto a
verdadero lugar de origen™ de los productos en un determinado territorio deban ser registradas y gozar
en ese territorio de los derechos previstos en € péarafo 1 del articulo 16.**> Por e contrario, €l
argumento de los Estados Unidos abarca un campo limitado pero es de importancia decisiva: cuando
existe una marca de fabrica o de comercio registrada vadida anterior, € titular de ésta debe estar en

113 Ademés, el parrafo 3 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los Miembros
deben denegar o invalidar €l registro de una marca de fébrica o de comercio consistente en una indicacién
geogréfica que induzca al publico a error en cuanto a verdadero lugar de origen del producto. Obsérvese
también que el parrafo 2 del articulo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé la denegacién o invalidacion de
determinadas marcas de fabrica o de comercio para vinos o bebidas espirituosas que contengan o consistan en
una indicacién geografica. Sin embargo, como el Reglamento sobre las indicaciones geogréficas no se aplica a
vino y las bebidas espirituosas, esta disposicion no es directamente pertinente parala presente diferencia.

114 como reconocié el Grupo Especial que se ocupd del asunto Indonesia - Automdviles, parrafo 14.28,
"el derecho internacional publico establece una presuncién contraria al conflicto," que "es especialmente
pertinente en el caso de la OMC puesto que todos los Acuerdos de la OMC ... fueron negociados al mismo
tiempo, por los mismos Miembros y en el mismo foro". No se reproducen las notas de pie de pagina. Por
supuesto, aun asi es posible que indicaciones geogréficas que sean idénticas o similares a marcas de fabrica o de
comercio "entren en conflicto” en el sentido de que las indicaciones geogréficas puedan inducir a confusion a
los consumidores.

115 véase el pérrafo 3 del articulo 22 del Acuerdo sobrelos ADPIC. Por otra parte, de conformidad con
el parrafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, en lo que concierne a las indicaciones geograficas se
deben arbitrar los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir una utilizacién que induzca al
publico aerror en cuanto al origen geogréfico del producto.
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condiciones, a amparo del parrafo 1 del articulo 16, de impedir, mediante acciones judiciales o por
cualquier otra via, que cualesguiera terceros utilicen una indicacion geogréfica sempre que € titular
de la marca pueda demostrar que esa indicacion geogréfica es idéntica o similar ala marca de fabrica
0 de comercio para bienes idénticos o similaresy se utiliza de una manera que probablemente inducira
a confusién a consumidor en cuanto a origen de los productos. Como se expone méas adelante, €
Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréaficas es incompatible con esta obligacion.

136. Los Estados Unidos describen en la seccién 3 infra la obligacién de conceder € derecho
exclusivo de impedir usos que induzcan a confusion, impuesta por € parrafo 1 del articulo 16 dd
Acuerdo sobre los ADPIC, y explican las razones por las que € derecho exclusivo de impedir usos
que induzcan a confusion es la esencia de los derechos sobre las marcas de fabrica o de comercio que
se establecen en @ Acuerdo sobre los ADPIC. Seguidamente, en la seccidn 4, se describen los
aspectos en que el Reglamento de las CE sobre |as indicaciones geogréficas es incompatible con esta
obligacion impuesta por € parrafo 1 del articulo 16.

3. El parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC exige a los Miembros que
concedan a los titulares de marcas de fabrica o de comercio registradas € derecho
exclusvo de impedir que cualesguiera terceros utilicen signos idénticos o similares
cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion

a) Sentido corriente de los términos del parrafo 1 ddl articulo 16
137.  El parrafo 1 del articulo 16 establece lo siguiente:

El titular de una marca de fébrica o de comercio registrada gozara del derecho
exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consertimiento, utilicen en €
curso de operaciones comerciaes signos idénticos o similares para bienes 0 servicios
gue sean idénticos o smilares a aquellos para los que se ha registrado la marca,

cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion. En € caso de que se use un
signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumira gque existe probabilidad
de confusion. ™

138.  El sentido ordinario de los términos ddl parrafo 1 dd articulo 16 confirma la amplitud y la
fuerza de los derechos que deben concederse a los titulares de marcas de fébrica 0 de comercio
registradas. Por 'prevent” ("impedir') se entiende '[s|top, hinder, avoid" ("detener, obstaculizar,
evitar") y "[c]ause to be unable to do ... something” (“imposibilitar hacer ... ago").”’ Por "all" se
entiende 'the entire number of" ("el nimero total") y ‘without exception” ("sin excepcion”).**® Por
"exclusive" se entiende "[n] ot admitting of the simultaneous existence of something; incompatible™
("que no admite la existencia smultanea de algo; incompatible") y 'To]f a right, privilege, quality,
etc.; possessed or enjoyed by the individual (s) specified and no others' ("de un derecho, privilegio,
calidad, etc.; poseido 0 gozado por la personas o personas especificadas, y no por otras').™**

118 gin subrayar en el original.

17 The New Shorter Oxford English Dictionary (cuarta edicién 1993), pagina 2348 (Estados Unidos -
Prueba documental 7).

18 The New Shorter Oxford English Dictionary (cuarta edicién 1993), pagina 52 (Estados Unidos -
Prueba documental 7).

19 The New Shorter Oxford English Dictionary (cuarta edicién 1993), pagina 875 (Estados Unidos -
Prueba documental 7).
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139.  Por otra parte, € sentido ordinario del parrafo 1 dd articulo 16 muestra que las indicaciones
geogréficas estan comprendidas en los "signos' cuya utilizacion debe poder impedir € titular de una
marca de fébrica o de comercio registrada. "Signo" tiene un significado amplio, como lo indica €l

parrafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, gue incluye entre los gjemplos concretos de
signos "las padbras, incluidos los nombres de persona, las letras, los nimeros, los eementos

figurativos y las combinaciones de colores'. El sentido ordinario de 'sign” ("signo") confirma este
significado amplio: "mark, symbol or device used to represent something or distinguish the object on
which it is put" ("marca, simbolo o divisa utilizado para representar algo o distinguir al objeto que lo
lleva"); "indication or suggestion of a present state, fact, quality, etc." ("indicacién o sugerencia de
un estado, hecho, cuaidad, etc. presente”).®® Andogamente, una 'Indication" (“indicacion"), que
forma parte de la definicion de 'geographical indication” (“indicacion geografica') expuesta en €

parrafo 1 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, es "something that indicates or suggests, a
sign, a symptom, a hint' ("algo que indica o sugiere; signo, sintoma, indicio”).*** En resumen, €

hecho de que "signo" es un término amplio que incluye expresamente las "indicaciones’, unido a

hecho de que @ sentido ordinario del término "indicacion” incluye los "signos’, confirma que las
indicaciones geogréficas son signos cuya utilizacion que induzca a confusién deben poder impedir los
titulares de marcas de fébrica o de comercio registradas, al amparo del parrafo 1 ddl articulo 16.*%

140.  El sentido ordinario de los términos del parrafo 1 ddl articulo 16 confirma, por lo tanto, que €
titular de una marca de fabrica o de comercio registrada debe tener, a amparo del parrafo 1 del
articulo 16, e derecho exclusivo deimpedir que

cualesquiera terceros (es decir, todos los terceros, sin excepcion, incluidos los que
producen productos que Ilevan unaindicacion geogréfica),

utilicen en e curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares (es decir,
incluidas las indicaciones geogréficas idénticas o similares, o sea las "indicaciones’
gue identifiquen un producto como originario de una determinada zona geogréfica,
cuando "determinada calidad, reputacién, u otra caracteristica de [ese] producto sea
imputable fundamentalmente a' esa zona geogréfica) para bienes o servicios que sean
idénticos o similares a aquellos para los que se haregistrado la marca,

cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion.
b) El contexto de los términos del parrafo 1 del articulo 16
141.  El contexto del parrafo 1 del articulo 16 confirma €l sentido ordinario de esos términos.

Cuando hay necesidad de aclarar la relacion entre los derechos sobre las indicaciones geogréficas y
sobre las marcas de fébrica o de comercio, e Acuerdo sobre los ADPIC la aclara explicitamente.

120 The New Shorter Oxford English Dictionary (cuarta edicién 1993), pagina 2858 (Estados Unidos -
Prueba documental 7).

121 The New Shorter Oxford English Dictionary (cuarta edicion 1993), pagina 1348 (Estados Unidos -
Prueba documental 7).

122 Eqto lo refleja el propio Reglamento de las CE sobre la marca comunitaria, a pesar de lo dispuesto
en el Reglamento sobre las indicaciones geogréficas. El articulo 4 de ese Reglamento establece que "podran
constituir [marcas comunitarias] todos los signos' y su preambulo afirma que €l fin de la proteccién otorgada es
"garantizar la funcién de origen de la marca’. Reglamento (CE) N° 40/94 del Consgjo de 20 de diciembre
de 1993 sobre la marca comunitaria, DO L 11, 14 de enero de 1994, pagina 3 ("Reglamento 40/94 sobre la
marca comunitarid'). Véase también el articulo 2 de b Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre
de 1988 relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
registradas (89/104/CEE), DO L 40, 2 de febrero de 1989, paginal. RECL - Pruebas documentales6y 7.a.
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Por giemplo, € parrafo 3 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que la proteccion de
unaindicacion geografica exige que un Miembro "den[iegue] o invalid[€e] € registro de una marca de
fébrica o de comercio” en determinadas circunstancias en que dicha marca contenga o consista en una
indicacion geogréfica y su uso induzca a consumidor a error en cuanto a lugar de origen de los
productos. '

142.  El Organo de Apelacion ha dejado claro, por gemplo en CE - Sardinas, que toda excepcion a
una obligacion debe estar enunciada de manera explicita en e texto de Acuerdo.’* En efecto,
cuando los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC quisieron especificar una excepcion o un
limite a los derechos sobre las indicaciones geogréficas o las marcas de fébrica o de comercio, lo
hicieron explicitamente. El parrafo 5 del articulo 24, por gjemplo, es una excepcion a la proteccion de
las indicaciones geogréficas™®® que especifica que las medidas adoptadas por un Miembro para
proteger las indicaciones geogréficas d amparo del Acuerdo sobre los ADPIC no prejuzgaran la
posibilidad de registro ni lavalidez del registro de una marca de fébrica o de comercio, ni € derecho a
hacer uso de dichamarca. Se aplica alas marcas de fabrica o de comercio que hayan sido solicitadas
0 registradas o sobre las cuales se hayan adquirido derechos mediante su uso antes del 1° de enero
de 1996'*° o antes de que la indicacion geogréfica estuviera protegida en su pais de origen. En otras
palabras, cuando, de no ser asi, la aplicacion de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC
relativas a las indicaciones geograficas pudiera haber prejuzgado 'la posibilidad de registro [0] la
validez del registro de una marca de fébrica o de comercio, [0] € derecho a hacer uso de dicha marca"
-y d péarrafo 2 del articulo 23, que exige la invalidacion del registro de toda marca de fébrica o de
comercio paravinosy bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicacion geogréfica que
identifique vinos o bebidas espirituosas, podria ser un gemplo de ello- € parrafo 5 del articulo 24

123 E| parrafo 3 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC exige la denegacion o invalidacion del
registro de una marca de fabrica o de comercio "que contenga o consista en una indicacion geografica respecto
de productos no originarios del territorio indicado, si €l uso de tal indicacion en la marca de fabrica o de
comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca a publico a error en cuanto al
verdadero lugar de origen". Esto refleja unos principios que ya estaban incluidos en la legislacién nacional de
los Miembros de la OMC. Véanse, por gjemplo, el Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria, parrafo 1 g)
del articulo 7 ("Se denegara €l registro de: ... las marcas que puedan inducir a publico a error, por gemplo
sobre ... la procedencia geografica del producto o servicio") RECL - Prueba documental 7.a); la Primera
Directiva del Consejo 89/104/EEC, péarrafo 1 g) del articulo 3 ("Sera denegado €l registro o, en el supuesto de
estar registrados, podra declararse la nulidad de: ... las marcas que puedan inducir a publico a error, por
eiemplo respecto a ... € origen geogréfico del producto o servicio.") (RECL - Prueba documental 6).
El principio que reflejan estas disposiciones no es la superioridad de las indicaciones geogréficas con respecto a
las marcas de fébrica o de comercio, sino el deseo de proteger al piblico o alos consumidores de manera que no
sean inducidos aerror.

124 Informe del Organo de Apelacion, CE - Sardinas, parrafos 201-208.

125 F| articulo 24, que figura en la seccién 3 del Acuerdo sobre los ADPIC - "Indicaciones geogréficas'
- se titula "Negociaciones internacionales; excepciones”. Cabe sefidlar que €l articulo 17 del Acuerdo sobre
los ADPIC contiene una disposicion general que permite a los Miembros establecer "excepciones limitadas” de
los derechos conferidos por una marca de fébrica o de comercio, por ejemplo €l uso leal de términos
descriptivos, a condicién de que en ellas"se tengan en cuenta los intereses legitimos del titular de lamarcay de
terceros'. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geograficas no puede ser considerado una excepcion
"limitada" porgue no se impone ningun limite a los usos permitidos de las indicaciones geogréaficas registradas
gue son idénticas o similares a marcas de fabrica o de comercio registradas validas anteriores. Ademas, €l
Reglamento sobre las indicaciones geogréficas no tiene en cuenta el interés legitimo del titular de la marca de
fébricao de comercio.

126 E| parrafo 5 del articulo 24 especifica la fecha de aplicacion de las disposiciones del Acuerdo sobre
los ADPIC, que paralas Comunidades Europeas es el 1° de enero de 1996.
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impediria ese resultado para las marcas de fabrica o de comercio abarcadas por sus términos, o les
aplicaria una clausula de prioridad.

143. Asimismo, los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC se preocuparon de explicar las
circunstancias en gque un conflicto entre derechos de exclusion deberia resolverse mediante una
transaccion.  Por gemplo, puesto que las indicaciones geogréficas son un tipo especifico de signo
vinculado a un origen geogréfico, € Acuerdo sobre los ADPIC contempla algunos casos en que
existen dos lugares con idéntica denominacion y por consiguiente es posible utilizar ssmulténeamente
dos indicaciones geogréficas similares en las condiciones establecidas por los Miembros. El parrafo 3
del articulo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé una situacion de "indicaciones geogréficas
homonimas’, en la que dos indicaciones geogréficas diferentes para vinos tienen la misma
denominacion, y establece que "la proteccidn se concederda a cada indicacion”, pero "[c]ada Miembro
establecera las condiciones précticas en que se diferenciarén entre si las indicaciones homonimas de
gue se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban
un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error”. No existe ninguna disposicion
de ese tipo que autorice alos Miembros a permitir € uso continuado de una indicacion geogréfica que
sea idéntica o similar a una marca de fabrica o de comercio registrada vdlida anterior de manera que
dé lugar a probabilidad de confusion, frente a la impugnacion por d titular de dicha marca de su
infraccion.

144.  Enresumen, e sentido corriente de los términos del parrafo 1 del articulo 16, confirmado por
su contexto, demuestra que se debe conceder a los titulares de marcas de fabrica o de comercio
registradas € derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, incluidos los autorizados a
utilizar indicaciones geogréficas, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos, incluidas
indicaciones geogréficas, idénticos o similares para bienes o servicios que sean identicos o Similares a
aquellos para los que se haregistrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusién.

C) El objetoy fin del Acuerdo sobre los ADPIC en relacion con € parrafo 1 del articulo 16

145.  Por otra parte, € parrafo 1 del articulo 16 debe interpretarse también alaluz del objetoy fin
del Acuerdo sobre los ADPIC y, de manera especifica, en relacion con € parrafo 1 del articulo 16y la
concesion en virtud del mismo de derechos exclusivos. En e asunto Estados Unidos - Articulo 211
de la Ley de Asignaciones, e Organo de Apelacion destact laimportancia de la naturaleza exclusiva
de esos derechos, a constatar que @ péarrafo 1 del articulo 16 confiere a titular de "una marca de
fébrica 0 de comercio registrada un nivel minimo internacionalmente acordado de 'derechos
exclusivos que todos los Miembros de la OMC deben garantizar en su legidacion interna” y que esos
derechos exclusivos "protegen al titular COﬂtIl'% toda violacion de la marca de fabrica o de comercio

registrada por terceras partes no autorizadas'.

146.  En efecto, lajurisprudencia de las CE, a igual que la de los Estados Unidos, reconoce que la
exclusividad de una marca de fabrica o de comercio -6l derecho de su titular de impedir € uso de un
signo similar o idéntico que dé lugar a probabilidad de confusién- es el meollo del derecho sobre las
marcas. Por gemplo, € Abogado Genera Jacobs, del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europess, afirmo en € asunto Hag-1l que:

Una marca de fébrica o de comercio solo puede desempefiar esa funcion [es cecir,
identificar al fabricante y garantiza la calidad] s es exclusiva. Desde e momento en
gue su titular esta obligado a compartirla con un competidor, pierde € control del
activo intangible asociado con la marca. La reputacion de sus propios productos
resultara perjudicada s € competidor vende productos de calidad inferior. Desde €

127 |nforme del Organo de Apelacién, Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de Asignaciones,
parrafo 186.
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punto de vista del consumidor, las consecuencias seran igualmente negativas en la
medida en que la claridad de la indicacion transmitida por la marca de fébrica o de
comercio sufra menoscabo. El consumidor serdinducido a confusiony aerror.*?®

147.  Estos principios han sido aplicados de manera sistemética por e Tribuna de Justicia de las
Comunidades Europess, que en € asunto Bristol-Myers Squibb contra Paranova A/S, sostuvo, por
giemplo lo siguiente:

[Clomo ha afirmado este Tribunal de Justicia en varias ocasiones, €l objeto especifico
del derecho de marca consiste particularmente en conferir a titular & derecho
exclusivo a utilizar lamarca¥s'*

148. Como se expone detalladamente mas adelante, € Reglamento sobre las indicaciones
geogréficas constituye una brusca desviacion con respecto a esta jurisprudencia de las CE.
El mantenimiento del principio en que se sustenta esta jurisprudencia seria beneficioso para los
nacionales de todos los Miembros de la OMC que son titulares de marcas de fébrica 0 de comercio en
las CE, incluidos los nacionales de las CE.

149.  El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha subrayado igualmente que la exclusividad del
derecho del titular de una marca ce fébrica o de comercio es & meollo de los derechos sobre las
marcas. En 1916, € Tribuna sostuvo que "€l derecho a utilizar una marca de fébrica o de comercio es
reconocido como un tipo de propiedad, de la que € titular tiene derecho a disfrute exclusivo en la
medida en que se ha utilizado efectivamente".”® Ese temprano fallo fue plenamente ratificado
en 1999 por la decison adoptada en e asunto College Savings Bank contra Florida Prepaid
Postsecondary Education Expense Board, en laque € Tribuna afirmoé que "d rasgo distintivo de un
interés patrimonial protegido es el derecho de excluir a los demés. Ese es uno de los e ementos
disuasorios mas importantes dentro del conjunto de los derechos habitualmente caracterizados como
propiedad".***

150. Enresumen, € parrafo 1 de articulo 16 consagra € principio de la proteccion de las marcas
de fébrica o de comercio reconocido en la jurisprudencia de los Estados Unidos y de las CE e impone
alos Miembros una obligacion que evidencia la importancia decisiva que tiene paralos titulares de las
marcas la exclusividad del uso de éstas.

128 Conclusiones del Abogado General en el asunto G10/89, SA CNL-Sucal NV v. HAG GFAG
(SA CNL-Suca NV contra HAG GF AG), presentadas € 13 de marzo de 1990 [1990] ECR I-3711, péarrafo 19.
Estados Unidos - Prueba documental 8.

129 ©.427/93, Bristol-Myers Squibb y otros contra Paranova, [1996] ECR 1-3457, parrafo 44 (Estados
Unidos - Prueba documental 9); véanse también las Conclusiones del Abogado General en el asunto C-517/99,
Merz & Krell GmbH & Co. KG, presentadas el 18 de enero de 2001, [2001] ECR F 6959, parrafos 31, 42
(Estados Unidos - Prueba documental 10); G349/95, Frits Loendersloot y George Ballantine & Son Ltd.,
[1997] ECRI 6227, parrafo 24 (Estados Unidos - Prueba documental 11); Conclusiones del Abogado General
en el asunto G425/98, Marca Mode CV. contra ADIDAS AG y ADIDAS Benelux B.V., presentadas el 27 de
enero de 2000, [2000] ECR 1-4861, parrafo 34 (Estados Unidos - Prueba documental 12).

130 ys Supreme Court, Hamilton-Brown Show Co. v. Wolf Brothers & Co. (Tribunal Supremo de los
Estados Unidos, Hamilton-Brown Show Co. contra Wolf Brothers & Co), 240 US 251, 272 (1916). Estados
Unidos - Prueba documental 13.

131 Us Supreme Court, College Savings Bank v. Florida Prepaid Postsecondary Education Expense
Board (Tribunal Supremo de los Estados Unidos, College Savings Bank contra Florida Prepaid Postsecondary
Education Expense Board), 527 US 666, 667 (1999). Estados Unidos- Prueba documental 14.
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d Conclusién con respecto d sentido del parrafo 1 del articulo 16

151. A laluz delaclara obligacion impuesta por € parrafo 1 del articulo 16, que se desprende del
sentido ordinario de us términos, en e contexto de éstos y teniendo en cuenta € objeto y fin del
Acuerdo sobre los ADPIC, es evidente que se ha de conceder d titular de una marca de fébrica o de
comercio registrada e derecho exclusvo de impedir que cuaesquiera terceros, incluidos los
autorizados a utilizar indicaciones geogréficas, utilicen en € curso de operaciones comerciaes signos,
incluidas indicaciones geogréficas, idénticos o0 similares para bienes o servicios que sean idénticos o
similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de
confusion.

4. Contrariamente a lo dispuesto en e parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre
los ADPIC, e Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogr &ficas no permite alos
titulares de mar cas de fabrica o de comercio registradas g ercer € derecho exclusivo que
les confiere & parrafo 1 del articulo 16 de impedir usos que induzcan a confusion

a) El texto del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas deja claro que a los
titulares de marcas de fabrica o de comercio registradas no se les permite gercer € derecho
gue les confiere € parrafo 1 del articulo 16

152.  El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas niega a los titulares de marcas de
fébrica o de comercio registradas e derecho que les confiere € parrafo 1 del articulo 16 de impedir
toda utilizacion de signos similares o idénticos que induzca a confusion.

153. El apartado 1 dd articulo 4 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas
establece que un producto agricola o alimenticio que cumpla e pliego de condiciones presentado a
registrar una indicacion geogréfica -y solo ese producto- puede utilizar una indicacion geogréfica
protegida, es decir e nombre de una region, de un lugar determinado o ce un pais.** El articulo 13
del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas establece que las denominaciones registradas a
amparo de sus disposiciones "estardn protegidas contra' una gran variedad de usos o précticas por
parte de quienes no estén autorizados a utilizar la denominacion de conformidad con el Reglamento.

154.  Por € contrario, no hay nada en e Reglamento sobre las indicaciones geogréficas que
establezca que la utilizacion de las indicaciones geogréficas pueda ser limitada de algin modo por €l
titular de una marca de fébrica o de comercio registrada véida anterior que desee giercer € derecho
exclusivo que le confiere e parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, €
derecho de impedir que una indicacion geografica se utilice de modo que exista la probabilidad de
inducir a confusion a consumidor en cuanto a la procedencia de un producto identificado con la
marca de fabrica o de comercio anterior. Tampoco se establece en el Reglamento de las CE sobre las
indicaciones geogréficas ninguna facultad discreciona para impedir o limitar la utilizacion de
indicaciones geograficas registradas en las CE por quienes tienen derecho a utilizarlas, savo en €
caso de una denominacion homénima.**®

155.  Por @ contrario, € articulo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas
insiste en negar a los titulares de marcas de fabrica o de comercio registradas los derechos que les
confiere € péarrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. El gemplo més obvio se
encuentraen e apartado 2 dd articulo 14, donde se plantea un caso en que € derecho sobre una

132 Apartado 2 b) del articulo 2 del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas (definicion de
"indicacién geogréfica').

133 Apartado 6 del articulo 6 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.
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marca de fébrica o de comercio es anterior a derecho sobre una indicacion geogréfica®, pero la
utilizacion de la marca crea una de esas situaciones contra las cuales, de conformidad con € articulo
13 del Reglamento, han de estar protegidas las denominaciones de las indicaciones geogréficas
registradas, por ejemplo cuando la marca de fabrica o de comercio registrada anterior "evoca', segin
laterminologia del articulo 13, la denominacion de la indicacion geografica registrada posteriormente.
De conformidad con € parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, s, en lo que concierne
a productos idénticos o similares, existe la probabilidad de que la indicacion geogréfica posterior
induzca a confusion a consumidor en cuanto a productor de los productos, € titular de la marca de
fébrica o de comercio registrada debera tener € derecho exclusivo de impedir toda utilizacion que
induzca a confusion por parte del titular de laindicacion geogréfica. El Reglamento de las CE sobre
las indicaciones geogréficas deberia recoger este extremo.

156. Sin embargo, & Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas, adopta un
planteamiento muy diferente. Lejos de establecer que e titular de una marca de fabrica o de comercio
registrada anterior tiene e derecho de impedir usos que induzcan a confusion, como se exige en €l
apartado 1 del articulo 16, € Reglamento sobre las indicaciones geograficas, en la medida en que
congtituye una excepcién restringida del derecho general de impedir una gran variedad de usos,
permite smplemente que € titular de la marca de fabrica o de comercio registrada siga utilizandola
"apesar" del registro posterior de la indicacion geogréfica. Para ser exactos, € apartado 2 del
articulo 14 establece que e uso de esa marca de fébrica o de comercio anterior a registro de una
indicacion geogréfica "podra proseguirse a pesar dd registro [posterior] de una ... indicacién
geografica’. (sin subrayar end origina)

157. Enotraspalabras, € apartado 2 del articulo 14 prevé expresamente que, incluso en € caso de
gue € uso de una indicacion geogréfica dé lugar a probabilidad de confusion en e sentido del

parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, € producto comercializado y etiquetado con
esa indicacion geografica puede venderse junto con un producto idéntico o similar que haya sido
comercializado y etiquetado con una marca de fabrica o de comercio registrada valida anterior
idénticao similar. El titular de la marca de fabrica o de comercio no podra gercer los derechos que le
confiere el parafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC de impedir todo uso de la
indicacion geografica registrada posterior que induzca a confusién.  Sin embargo, como se indicé mas
arriba, el derecho de utilizar una marca de fébrica o de comercio sin € derecho de impedir a otros
toda utilizacion que induzca a confusion no tendria sentido alguno en la préctica, porque la Unica
finalidad y € Unico valor de una marca de fabrica o de comercio estriban en poder distinguir los
productos de una empresa de los productos de las demas; s ho existe la posibilidad de impedir usos
gue induzcan a confusion, ese valor desaparece. Como afirm6 & Abogado Genera Jacobs, del
Tribuna de Justicia de las Comunidades Europeas, una marca de fabrica o de comercio "sblo [puede
desempefiar su funcion] s es exclusva. Desde d momento en que su titular estd obligado a
compartirla con un competidor, pierde e control del activo intangible asociado con lamarca... Desde
el punto de vista del consumidor, las consecuencias seran igua mente negativas en la medida en que la
claridad de la indicaciéon transmitida por la marca de fébrica 0 de comercio sufra menoscabo.

El consumidor sera inducido a confusiony aerror".**®

158.  El apartado 3 del articulo 14, que es la Unica disposicion del Reglamento de las CE sobre las
indicaciones geogréficas donde se abordan los usos que inducen a confusion de las indicaciones
geogréficas registradas frente a las marcas de fébrica o de comercio, pone de relieve € efecto limitado

134 En virtud del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas, se trata de una marca de
fabrica o de comercio que ha adquirido derechos (mediante solicitud, registro o, en caso de que se permita, €l
uso) 1) antes de que se haya presentado alas CE unasolicitud de registro de laindicacion geogréfica; o 2) antes
de que laindicacion geogréfica esté protegida en su pais de origen.

135 Hag I1, parrafo 19. Estados Unidos - Prueba documental 8.
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que édtas pueden tener en las indicaciones geogréficas de conformidad con e Reglamento.
El apartado 3 del articulo 14 establece que no se registrara ninguna indicacion geogréfica "cuando,
habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marcay de la duracion del uso de la misma, el
registro pudiera inducir a error a consumidor sobre la auténtica identidad del producto”.**® Dicho de
otro modo, de conformidad con & Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas, los
derechos sobre una marca de fébrica o de comercio sdlo se respetan plenamente cuando la marca ha
sido utilizada durante largo tiempo y posee un considerable "renombre o notoriedad". En €
Reglamento sobre las indicaciones geograficas no existe ninguna orientacion con respecto a esta
norma.

159.  Sin embargo, € derecho exclusivo que confiere e parrafo 1 del articulo 16 de impedir usos
gue induzcan a confusién no se limita a quienes son titulares de marcas que datan ce largo tiempo y
poseen renombre y notoriedad, como quiera que esto se interprete. Por e contrario, es un derecho
exclusivo que deben conceder los Miembros a todos |os titulares de marcas de fébrica o de comercio
registradas vélidas anteriores, prescindiendo del tiempo durante € cua se han utilizado éstas 0 de su
renombre y notoriedad.

160. A laluz de Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas, las normas de las CE
sobre marcas de fébrica o de comercio no dan ninguna seguridad de que se respetaran los derechos
gue confiere @ parrafo 1 del articulo 16 alos titulares de dichas marchas. Las normas de las CE sobre
marcas de fébrica o de comercio™’ prevén por lo general los derechos que prescribe e parafo 1 de

articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, el Reglamento sobre la marca comunitaria,
por giemplo -que prevé un derecho multinacional sobre las marcas de fébrica o de comercio en todo €l
ambito de las CE- socava expresamente estos derechos con respecto a las indicaciones geograficas
gue inducen a confusion a afirmar, en e articulo 142, que "no se veran afectadas’ por é las
disposiciones del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas (que prevén, de forma paralela, un
derecho multinacional sobre las indicaciones geogréficas en todo € ambito de las CE), y
"en particular, su articulo 14". Ademés, legalmente, los derechos sobre las marcas previstos en las
leyes de los Estados miembros de las CE no pueden estar en contradiccién con las disposiciones de
los reglamentos de las CE, incluidos los relativos a la marca comunitaria y a las indicaciones
geogréficas. El articulo 249 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea dice que un
reglamento "sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro".*® En consecuencia, S existe un conflicto entre una ley nacional sobre las marcas de
fébricalcs)gde comercio y € Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas, prevaece este
altimo.

136 Sin subrayar en el original.

137 Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre |a marca comunitaria
("Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria') y Primera Directiva del Consegjo de 21 de diciembre de 1988
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas registradas
(89/104/CEE). RECL - Pruebas documentales7.ay 6.

138 yersion consolidada del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, articulo 249. Estados
Unidos - Pruebadocumental 15.

139 \éase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en e asunto
Smmenthal I1, en el que el Tribunal afirmao lo siguiente:

De conformidad con el principio de la precedencia de la legislacion comunitaria, las
disposiciones del Tratado y las medidas de |as instituciones directamente aplicables, en sus
relaciones con la legislacién nacional de los Estados miembros, tienen por efecto no sélo
hacer inaplicables, a entrar en vigor, toda disposicion contraria de la legislacion nacional
vigente, sino ademas -en la medida en que son parte integrante del ordenamiento juridico
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161.  Enresumen, de conformidad con el Reglamento de las CE sobre |as indicaciones geogréficas,
quienes relinen las condiciones para utilizar una indicacion geogréfica en relaciéon con determinados
productos tiene € derecho de utilizar esa indicacion geogréfica, aun s ese uso da lugar a probabilidad
de confusion con respecto a una marca de fébrica o de comercio registrada anterior. En esas
circunstancias, |o més que puede esperar € titular de la marca es seguir utilizandola para sus propios
productos en € curso de operaciones comerciales. Pero, como indica la jurisprudencia antes citada, €
derecho de utilizar una marca de fébrica o de comercio registrada no tiene ningin sentido s € titular
de esa marca no puede gjercer su derecho exclusivo de impedir toda utilizacién de signos idénticos o
similares para productos idénticos o similares que dé lugar a probabilidad de confusién. Por esta
razon, €l parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que los Miembros concedan
estos derechos exclusivos respecto de cuaesquiera terceros.

b) Las explicaciones de las CE acerca del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas y las
circunstancias que rodean su entrada en vigor confirman que ese Reglamento impide a los
titulares de marcas de fébrica 0 de comercio registradas gjercer |os derechos que les confiere
el parafo 1 dd articulo 16

162.  Las CE han subrayado, en diversas explicaciones publicadas acerca del Reglamento sobre las
indicaciones geogréficas, € derecho de los titulares de indicaciones geogréficas de utilizar estas
indicaciones y & hecho de que las marcas que estan en contradiccion solo podran utilizarse junto con
las indicaciones geogréficas, siempre gque las marcas de fébrica o de comercio sigan siendo vélidas.
Esto confirma la interpretacion anterior del texto en e sentido de que, de conformidad @n el
Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, |0 més que puede esperar € titular de una marca de
fébrica 0 de comercio es poder seguir utilizandola junto con la indicacién geogréfica que induce a
confusion.

163. Por gemplo, € Abogado Genera Jacobs, del Tribuna de Justicia de las Comunidades
Europeas, ha explicado que "[l]afinalidad del apartado 2 del articulo 14 es permitir la coexistencia de
una marca anterior con una denominacién de origen controvertida, posteriormente registrada, siempre
que la marca haya sido registrada de buenafe".**’ El Abogado Genera Jacobs |legaba ala conclusion
de que, alaluz de unaindicacién geogréfica registrada posteriormente, puede "autorizarse a proseguir
el uso del nombre [protegido por una marca de fébrica 0 de @mercio registrada] con arreglo al
apartado 2 del articulo 14 del mismo Retlgl amento”, pero solo en caso de que se hayan cumplido los
requisitos adicionales de esa disposicion. ™" Ademés, una publicacion de la Comision Europea opina
gue e Acuerdo sobre los ADPIC solo establece que una marca de fébrica o de comercio valida

aplicable en el territorio de cada uno de los Estados miembros, y tienen precedencia en dicho
ordenamiento- impedir la adopcién vélida de nuevas medidas | egislativas nacional es en cuanto
sean incompatibles con las disposiciones comunitarias.

Asunto 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Smmenthal SpA (Amministrazione delle
Finanze dello Stato contra Simmenthal SpA), [1978] ECR 629, parrafo 17. Estados Unidos - Prueba
documental 16.

140 Conclusiones del Abogado General en el asunto G:87/97, Consorzio per la Tutela del Formaggio
Gorgonzola contra Kaserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG , Heising, Alemania, y Eduard Bracharz
Gesellschaft mbH, Viena, Austria, presentadas el 17 de diciembre de 1998, parrafo 51. Estados Unidos- Prueba
documental 17. Los abogados generales ayudan a Tribuna de Justicia de las Comunidades Europeas
presentando "dictamenes motivados sobre |os casos planteados ante el Tribunal" que los jueces tienen en cuenta
al redactar la sentencia definitiva. Véase "Instituciones y otros 6rganos de la Unién Europea, El Tribunal de
Justicia’, <http://europa.eu.int/institutions/court/index_en.htm>. Estados Unidos - Prueba documental 18.

1411d,, parrafo 58.
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anterior "existira junto con" la indicacion geogréfica idéntica o similar registrada posteriormente.**

En efecto, las CE han caracterizado expresamente la relacion en esas circunstancias entre una
indicacion geografica y una marca de fabrica o de comercio registrada anteriormente como
"coexistencia, afirmando que "l Acuerdo sobre los ADPIC ... prevé claramente la coexistencia'.*®

164. Ademas, las CE explicaron a Consgo de los ADPIC que, una vez que se registra una
indicacion geogréfica d amparo del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, "[tjoda persona
que cumpla con los criterios establecidos tiene derecho a usar la indicacion geogréfica’.™** No se
sugirié ninguna limitacion a ese derecho con respecto a los titulares de cualquier marca de fabrica o
de comercio registrada anterior. Por otra parte, en la propuesta que culmind finamente en una
modificacion del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas en abril de 2003"°, la
Comision explicaba que € articulo 14 solo ofrece a una marca de fabrica o de comercio la
"posibilidad de coexistencia’. **°

165. Asi pues, lgos de ofrecer la seguridad de que & Reglamento sobre las indicaciones
geogréficas preserva los derechos que confiere el parrafo 1 del articulo 16 sobre las marcas de fabrica
0 de comercio, estas numerosas explicaciones confirman la conclusion opuesta.

166. Esta conclusion es corroborada de nuevo por € intento, lamentablemente fallido, del
Parlamento Europeo de resolver € problema creado por la denegacién a los titulares de una marca de
fébrica o de comercio de su derecho exclusivo de impedir que, al amparo de lalegisacion de las CE,
se utilicen signos de manera que induzca a confusion. La Comision de Asuntos Juridicos y Mercado
Interior del Parlamento Europeo critic € apartado 2 del articulo 14 del Reglamento sobre las
indicaciones geogréficas por las mismas razones que se alegan en la presente comunicacion: de
conformidad con e apartado 2 del articulo 14, € titular de una marca de fébrica o de comercio pierde
su derecho de impedir que cuaesguieraterceros utilicen un signo similar o idéntico de manera que dé
lugar a probabilidad de confusion. Esta Comision afirmo:

142 TRIPS Agreement - Geographical Indications Official Publication of the European Commission
(Acuerdo sobre los ADPIC - Indicaciones geogréficas, Publicacién oficial de la Comision Europea), pagina 23.
Estados Unidos - Prueba documental 19.

143 European Commission, Directorate General Trade, Report to the Trade Barriers Regulation
Committee, TBR Proceedings concerning Canadian practices affecting Community exports of Prosciutto di
Parma (Comision Europea, Direccion General de Comercio, Informe a Comité del Reglamento sobre
Obstaculos al Comercio, Procedimiento del Reglamento sobre obstaculos al comercio en relacién con précticas
del Canada que afectan a las exportaciones comunitarias de prosciutto di Parma), pagina 35 (1999). RECL -
Prueba documental 13.

144 Examen de la aplicacion de |as disposiciones de la seccién del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a
las indicaciones geogréficas, de conformidad con lo dispuesto en €l parrafo 2 del articulo 24 del Acuerdo,
Respuestas a la Lista recapitulativa de preguntas, Addendum, Consegjo de los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, IP/C/W/117/Add.10 (26 de marzo de 1999), pagina 14
(respuesta de las CE a la pregunta 36). Las CE han explicado también que " las indicaciones geograficas deben
usarse [paraconservar los derechos]". 1d., pagina 13 (respuesta ala pregunta 30).

145 Reglamento (CE) N° 692/2003 del Consegjo de 8 de abril de 2003 por el que se modifica el
Reglamento (CEE) N°© 2081/92, DO L 99, 14 de julio de 2003, paginal. RECL - Prueba documental 1.h.

148 propuesta de Reglamento del Consejo por e que se modifica el Reglamento (CEE) N° 2081/92
relativo a la proteccion de las indicaciones geograficas y de las denominaciones de origen de los productos
agricolas y alimenticios, presentada por la Comisién de las Comunidades Europeas, 2002/0066 (Bruselas, 15 de
marzo de 2002), pagina5 . Estados Unidos- Prueba documental 20.
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Privar a propietario de la marca de la exclusividad que le confiere el Derecho
comunitario de marcas forzandolo a aceptar la coexistencia de una designacion de
origen o geogréfica smilar, que puede crear confusiones, equivale a expropiar a
propietario de la marca. En la medida en que & Reglamento no prevé una
compensacion para €l propietario de la marca, esta expropiacion constituiria un acto
de confiscacion ilegal . **’

167. La enmienda propuesta por la Comision de Asuntos Juridicos habria afiadido, en la parte
pertinente, € texto siguiente a final del apartado 2 del articulo 14:

Este Reglamento no afecta a derecho existente en virtud de las legidaciones de los
Estados miembros y/o del Reglamento del Consgo (CEE) N° 40/94 de 20 de
diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, de presentar un recurso por una
conculcacion del derecho de una marca comercia que cumpla las disposiciones del
primer parrafo de este apartado contra la utilizacion de una indicacion de origen o
geogréfica posterior, tanto en € ambito del Derecho civil, como administrativo o
pend de |os Estados miembros.**

168. Esta propuesta de enmienda habria incorporado en € Reglamento sobre las indicaciones
geogréficas las disciplinas sustantivas de la legidacién sobre la marca comunitaria, otorgando de ese
modo a titular de una marca de fébrica o de comercio la posibilidad de gercer sus derechos
exclusivos. En particular, la enmienda habria establecido €l derecho del titular de una marca de
fébrica o de comercio vaida anterior de impedir toda utilizacion de unaindicacion geografica similar
0 idéntica que diera lugar a probabilidad de confusion con la marca registrada.

169.  Lamentablemente, la enmienda no fue adoptada y persiste la deficiencia en € Reglamento de
las CE sobre las indicaciones geogréficas.

5. Conclusién con respecto a la incompatibilidad del Reglamento sobre las indicaciones
geogr aficas con € péarrafo 1 del articulo 16

170.  Para concluir, € parafo 1 dd articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que los
titulares de marcas de fébrica o de comercio registradas tienen € derecho exclusivo de impedir toda
utilizacion por otros que induzca a confusién. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones
geogréficas no permite a los titulares de marcas de fébrica 0 de comercio registradas gercer ese
derecho. Por consiguiente, € Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas es
incompatible con las obligaciones que impone a las CE € parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre
los ADPIC.

D. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS ESINCOMPATIBLE CON
EL PARRAFO 2 DEL ARTICULO 22 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

171.  El parrafo 2 dd articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que [ €]n relacion con las
indicaciones geogréficas, los Miembros arbitrardn los medios legales para que |as partes interesadas

puedan impedir :

147 Opinién de la Comisién de Asuntos Juridicos y Mercado Interior parala Comision de Agriculturay
Desarrollo Rural sobre la propuesta de Reglamento del Consegjo por e que se modifica el Reglamento (CEE)
N° 2081/92 relativo a la proteccion de las indicaciones geogréficas y de las denominaciones de origen de los
productos agricolas y alimenticios, Parlamento Europeo, 2002/0066(CNS) (10 de septiembre de 2002),
péagina 36. Estados Unidos- Pruebadocumental 21. Véase también RECL - Pruebadocumental 14.

148 Estados Unidos- Prueba documental 21, pagina 35.
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a) la utilizacion de cualquier medio que, en la designacion o presentacion del
producto, indique o sugiera que € producto de que se trate proviene de una
region geografica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca
a publico aerror en cuanto a origen geogréafico del producto;
b) cualquier otra utilizacion que constituya un acto de competencia desled, en €

sentido del articulo 10bis del Convenio de Paris (1967).

172. Como se seflald més arriba en relacion con € trato nacional, € parrafo 2 del articulo 22
prescribe que los Miembros de la OMC proporcionen directamente esos medios legales a todas las
"partes interesadas’, prescripcion que no se cumple limitdndose a proporcionar tales medios a los
Miembros de laOMC anivel intergubernamental .

173.  En e Acuerdo obre los ADPIC no existe una definicion de "partes interesadas’, pero
articulo 10 del Convenio de Paris, relativo a las indicaciones falsas sobre la procedencia geogréfica,
ofrece un valioso contexto segin € cua las "partes interesadas’ comprenden a bs productores o
vendedores establecidos en la regién falsamente indicada como lugar de procedencia. Como se sefial 6
en relacion con € trato nacional, dlo incluye a los productores o vendedores de regiones situadas
fuera del territorio del pais donde se emplea la indicacion falsa de procedencia

174.  El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas no proporciona a las partes
interesadas |os medios legales que prescribe € parrafo 2 del articulo 22 a menos en dos aspectos.

Primero, como se indicO més arriba, las partes interesadas cuyas indicaciones geogréficas
corresponden a lugares situados fuera de las CE no disponen, en virtud del Reglamento sobre las
indicaciones geogréficas, de medios legales para registrar y proteger sus indicaciones -es decir las
indicaciones geograficas de su pais de origen en todo € ambito de las CE. Por consiguiente no
disponen, en virtud del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, de medios legales para
impedir usos que induzcan a error, de conformidad con e parrafo 2 @) del articulo 22 del Acuerdo
sobre los ADPIC, o actos de competencia desleal, de conformidad con €l parrafo 2 b) del articulo 22
de ese Acuerdo "[ €]n relacidn con las indicaciones geogréaficas'.

175.  Esimportante recordar que € parrafo 1 dd articulo 2 del Reglamento sobre las indicaciones
geogréficas especifica que "[I]la proteccion comunitaria de las denominaciones de origen y de las
indicaciones geogréficas de los productos agricolas y alimenticios se obtendra con arreglo a lo
dispuesto en e presente Reglamento”.™*®  Las amplias medidas de proteccion que se enuncian en €
articulo 13 de ese Reglamento parecen abarcar las prescritas por e parrafo 2 del articulo 22 del
Acuerdo sobre los ADPIC. Y, de hecho, algunas partes interesadas -aquellas cuyas ndicaciones
geogréficas corresponden a lugares situados en las CE- tienen efectivamente los medios legales para
proteger, mediante € proceso de registro, sus indicaciones contra usos que induzcan a error y actos de
competencia dedeal en todo e ambito de las CE.

176.  Pero las partes interesadas cuyas indicaciones geogréficas corresponden a lugares situados
fuera de las CE s0lo tienen tedricamente a su acance medios legales para proteger sus indicaciones
geogréficas de manera uniforme en todo € territorio de las CE s e Miembro dela OMC en € que se
producen sus productos adopta un sistema de proteccion de las indicaciones geogréficas especificado
por las CE y ofrece un trato reciproco a los productos de las CE™° Por consiguiente, en lo que
respecta a las partes interesadas de otros Miembros de la OMC que no cumplen esos requisitos, el
Reglamento de las CE sobre las indicaciones geograficas no proporciona medios legales de ningln

149 Sin subrayar en el original.

150 Articulo 12 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.
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tipo para impedir usos gque induzcan a error o actos de competencia desleal en todo & ambito de
las CE.

177.  Por otra parte, incluso s ese Miembro adopta € sistema apropiado y ofrece reciprocidad alas
CE, la parte interesada seguira dependiendo de que €l gobierno de ese Miembro interceda en su favor,
consulte con cualquier Estado miembro de las CE afectado, determine que la solicitud de la parte
interesada cumple los requisitos del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, certifique ante la
Comision que cuenta con € sistema de proteccion y las estructuras de control apropiadosy transmita
la solicitud a la Comisién.™®* Por consiguiente, @ Reglamento de las CE sobre las indicaciones
geograficas no proporciona a las "partes interesadas’ de todos los Miembros de la OMC los medios
legales paraimpedir usos que induzcan a error en todo €l ambito de las CE.

178.  Por lo tanto, una parte interesada de un Miembro que no tenga un sistema equivaente a de
las CE y no ofrezca reciprocidad no dispone de los medios legales que prescribe e parrafo 2 del
articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por otra parte, no hay nada que pueda hacer esta parte
interesada para obtener los "medios legales' que le garantiza el Acuerdo sobre los ADPIC, porque no
esta en condiciones ni de establecer en su pais de origen un sistema completo de proteccién de las
indicaciones geogréficas smilar d de las CE, ni de conceder un trato reciproco. Ademés, incluso s
existiera un sistema de ese tipo, la parte interesada tendria que recurrir a su propio gobierno para que
interviniera con respecto a una solicitud, y ese gobierno podria 0 no tener la infraestructura o la
voluntad politica necesarias para hacerlo. En consecuencia, el Reglamento sobre las indicaciones
geogréficas establece un posible método -método que supone una intromision y resulta sumamente
costoso- solo para que otros Miembras obtengan la proteccion que confiere €l parrafo 2 ddl articulo 22
en nombre de las partes interesadas establecidas en su territorio. No proporciona directamente esos
medios legales a las partes interesadas, como prescribe € parrafo 2 del articulo 22.

179.  Ademas, un motivo de preocupacion distinto, y posiblemente méas grave, es la posibilidad de
las partes interesadas de oponerse a registro de una indicacion geogréfica de conformidad con €

Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas. Como se sefial6 més arriba en relacion con
€ trato nacional, la posibilidad de oponerse a un registro es un e emento importante de los medios
legales necesarios para impedir usos que induzcan a error y actos de competencia deslea con arreglo
a péarrafo 2 de articulo 22 dd Acuerdo sobre los ADPIC. Ello se debe a que, una vez que la
indicacion geografica ha sido registrada y protegida, no parece haber ninguna posibilidad de impedir o
limitar su uso en las CE™, incluso s este uso induce o puede llegar ainducir a error o confusion.

A pesar de esto, las partes interesadas de terceros paises no pueden oponerse directamente a registro
de una indicacion geogréfica, sSino que deben pedir a su gobierno que lo haga>* Sin embargo, su
gobierno puede o no tener la infraestructura o la voluntad necesarias para presentar la declaracion de
oposicién alos funcionarios de las CE. Al supeditar € gercicio de unos derechos privados a acciones
de entidades gubernamental es que escapan al control del titular de tales derechos no se proporcionan
los medios legales para g ercer esos derechos privados, como prescribe € parrafo 2 del articulo 22 del
Acuerdo sobre los ADPIC.

180.  Por otra parte, € articulo 12quinquies solo permite oponerse a una solicitud de registro
presentada por un Estado miembro de las CE alas personas de "un Estado Miembro de la OMC o de
un tercer pais reconocido segun e procedimiento del apartado 3 del articulo 12", es decir, que cumpla
las condiciones de equivalencia y reciprocidad descritas en una seccion anterior de la presente

151 Articulo 12 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.

152 Recuérdese que se trata de un Reglamento de las CE, de aplicacion inmediata en todos los Estados
miembros de las CE.

153 Articulos 12ter y 12quinquies del Reglamento sobre | as indicaciones geogréficas.
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comunicacion. Es obvio que las partes interesadas de los Miembros de la OMC que no cumplen las
condiciones de equivalencia y reciprocidad no pueden oponerse a registro de una indicacién
geogréfica y, por consiguiente, no tienen los medios legales para impedir usos que induzcan a error
como prescribe € parrafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

181. Ademas, € Reglamento sobre las indicaciones geogréficas establece, en sus articulos 7, 12ter
y 12quinquies, que sdlo las personas "legitimamente interesadas’ o con un "interés econdémico
legitimo" tienen derecho a oponerse. Como se sefial & mas arriba, € Convenio de Paris establece que
una parte interesada puede ser un productor o vendedor establecido en la regién falsamente indicada
como lugar de procedencia de un determinado territorio, que puede ser diferente de la regién donde se
emplea laindicacion fasa. En la medida en que € requisito del Reglamento sobre las indicaciones
geogréficas significa que esa persona debe tener un interés econémico en las CE, esincompatible con
la obligacion impuesta por e Acuerdo sobre los ADPIC de poner los medios legales a alcance de
todas las "partes interesadas’ y no sdlo de las que estdn establecidas o redlizan operaciones
comerciales en las CE.

182.  Por ultimo, € posible fundamento para una oposicion -el hecho de que € registro de la
denominacion "perjudicaria la existencia de una denominacion total o parcialmente homoénima o de
una marca o la existencia de productos que se encuentren legalmente en e mercado al menos durante
los cinco afios anteriores'***- es excesivamente restrictivo y no proporciona los medios legales para
oponerse a un registro con e fin de impedir "la utilizacién de cualquier medio que, en la designacién
0 presentacion del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de unaregion
geogréfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca a publico a error en cuanto a
origen geografico del producto” o "cualquier otra utilizacion que constituya un acto de competencia
dedleal, en el sentido del articulo 10bis del Convenio de Paris (1967)".

183.  En consecuencia, € Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas no proporciona
a las partes interesadas |os medios legales prescritos por € parrafo 2 del articulo 22.

E. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS ESINCOMPATIBLE CON
LAS OBLIGACIONES DE OBSERVANCIA QUE IMPONE EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

184. La Parte Il del Acuerdo sobre los ADPIC -"Observancia de los derechos de propiedad
intelectual- contiene una gran variedad de obligaciones con respecto ala observancia de los derechos
de propiedad intelectual abarcados por € Acuerdo, que incluye los derechos sobre las marcas de
fébrica o de comercio y los derechos sobre ks indicaciones geograficas. Como se describe en la
seccion 1V.C de la presente comunicacion, € Reglamento de las CE sobre las indicaciones
geogréficas niega d titular de una marca de fébrica o de comercio registrada los derechos exclusivos
gue le confiere € parrafo 1 del articulo 16 de impedir a cuaesguiera terceros que utilicen signos
idénticos 0 similares para bienes que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha
registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusiéon. Por otra parte, €
Reglamento de las CE sobre las indicaciones geograficas no proporciona a las partes interesadas, en lo
que concierne a las indicaciones geogrdficas, los medios legales necesarios para impedir usos que
induzcan a error 0 actos de competencia desleal. Por consiguiente, como se resume més abgjo, este
Reglamento es también incompatible con numerosas obligaciones de observancia de |os derechos de
propiedad intelectua impuestas por € Acuerdo sobre los ADPIC.

185. El parafo 1 del articulo 41 prescribe que se establezcan procedimientos de observancia que
permitan la adopcion de medidas eficaces contra cualquier accién infractora de los derechos de
propiedad intelectual y recursos &giles para disuadir de nuevas infracciones. Por € contrario, de
conformidad con € Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas, € titular de una marca
de fébrica o de comercio registrada no dispone de procedimientos para adoptar medidas contra la

154 Apartado 4 del articulo 7 del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.
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infraccién de su marca por unaindicacion geografica registrada, ni dispone de recursos para disuadir
de nuevas infracciones. Lo mismo cabe decir respecto de las partes interesadas cuyas indicaciones
geogréficas corresponden a lugares situados en territorios que no pertenecen alas CE.

186. El parafo 2 del articulo 41 prescribe que los procedimientos relativos a la observancia sean

justosy equitativos y que no resulten innecesariamente complicados o gravosos, ni comporten plazos
injustificables o retrasos innecesarios. El parrafo 4 dd articulo 41 prescribe que se dé la oportunidad
de una revision judicial No se cumple ninguna de esas obligaciones en lo que concierne a los
titulares de marcas de fabrica o de comercio registradas que intentan hacer observar los derechos que
les confiere € parrafo 1 dd articulo 16 frente a indicaciones geogréficas que inducen a confusion ni

en lo que concierne a las partes interesadas cuyas indicaciones geogréficas corresponden a lugares

situados en territorios que no pertenecen alas CE.

187.  El articulo 42 prescribe que se pongan a acance de los titulares de derechos procedimientos
judicidles civiles para lograr la observancia de "todos los derechos de propiedad intelectua”.
El parrafo 1 del articulo 44 prescribe que las autoridades judiciales estén facultadas para ordenar que
se desista de una infraccion.  Segun se expone detalladamente en la presente comunicacién, ninguno
de esos procedimientos o mandamientos judiciales esta a alcance de los titulares de marcas de fébrica
0 de comercio registradas frente a signos que inducen a confusién registrados como indicaciones
geogréficas, como tampoco ninguno de esos procedimientos o mandamientos judiciaes esta a
alcance de los titulares de derechos sobre indicaciones geogréficas correspondientes a lugares situados
en € territorio de Miembros de la OMC que no cumplen los requisitos de equivalenciay reciprocidad
del Reglamento sobre las indicaciones geograficas.

188.  En consecuencia, € Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas es incompatible
con las obligaciones de observancia de los derechos de propiedad intelectua impuestas por €
Acuerdo sobre los ADPIC, y en particular por los parrafos 1, 2 y 4 de su articulo 41, su articulo 42 y
el parrafo 1 de su articulo 44.

F. EL REGLAMENTO DE LAS CE SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS ESINCOMPATIBLE CON
EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 65 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

189. Con arreglo a parafo 1 del articulo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC, las CE estaban
obligadas a aplicar las disposiciones de ese Acuerdo en e plazo de un afio contado desde la fecha de

entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, es decir, un afio después del 1° de enero de 1995, o sea e
1° de enero de 1996.

190. Como se demuestra en la presente comunicacion, € Reglamento de las CE sobre las
indicaciones geogréaficas sigue siendo incompatible con varias disposiciones del Acuerdo sobre
los ADPIC, y por consiguiente infringe también e parafo 1 del articulo 65 del Acuerdo sobre
los ADPIC.

V. CONCLUSION

191.  Por las razones precedentes, los Estados Unidos solicitan a Grupo Especia que constate que
el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geograficas es incompatible con las obligaciones que
imponen alas CE e Acuerdo sobrelos ADPICy € GATT de 1994, y recomiende que las CE pongan
su medida en conformidad con esas obligaciones.
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ANEXOA-3

DECLARACION ORAL DE LOSESTADOSUNIDOS
PRIMERA REUNION SUSTANTIVA

(23 de junio de 2004)

1 Buenos dias, Sefior Presidente y Sefiores miembros del Grupo Especial. Hemos pedido que
examinaran ustedes el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas -después de cinco
anos de consultas infructuosas- porque plantea dos grandes problemas que afectan gravemente a los
derechos de todos |os Miembros de la OMC.

2. El Reglamento establece o que las CE han calificado como un sistema poderoso de registro y
proteccion de las indicaciones geogréficas para los productos agricolas y aimenticios que se venden
en e importante mercado de las CE. Segln las CE, este sistema confiere grandes beneficios
comerciaes a las personas y los productos que pueden obtener proteccion. Las CE han adegado que
este sistema permite a los productos comunitarios que relinen sus requisitos obtener precios mas
elevados en & mercado de las CE y competir en condiciones favorables sobre la base de la calidad.
En redlidad, esta proteccién de las indicaciones geogréficas es de tal trascendencia comercial que, a
juicio de las CE, contribuye a hacer politicamente viable la reduccion o eliminacion de las
subvenciones comunitarias a la agricultura

3. El problema consiste en que & Reglamento niega e acceso a este poderoso sistema de
proteccion, en condiciones de igualdad, a los naciondes y los productos no comunitarios.
Concretamente, € Reglamento organiza una estructura juridica obligatoria que autoriza directamente
s0lo a los nacionales de las CE a registrar y proteger sus indicaciones geogréficas para productos de
las CE. En cambio, quienes no son nacionales de las CE no pueden solicitar en absoluto esa
proteccién, a menos que su gobierno haya adoptado un sistema de proteccion de las indicaciones
geograficas que: 1) se gjuste d sistemade las CE; y 2) otorgue proteccion reciproca a los productos
comunitarios, en otras paabras, los requisitos de "equivalencia' y "reciprocidad’. Ademés, a
diferencia de los nacionales de las CE, quienes no lo son no pueden solicitar €l registro de
indicaciones geogréficas ni oponerse a esos registros directamente. A diferencia de los nacionales de
las CE, a quienes no lo son les queda solo la esperanza de que su gobierno organice voluntariamente
un procedimiento para tramitar la oposicion siguiendo las normas de las CE, y esté dispuesto a tratar
de convencer a las CE de que: 1) @ sistema de proteccién de las indicaciones geogréficas de ese
gobierno satisface los requisitos de las CE; vy 2) la indicaciéon geogréfica de que se trata debe ser
registrada.

4. Como hemos expuesto pormenorizadamente en nuestra comunicacion, estos aspectos del

Reglamento sobre las indicaciones geogréficas -€l requisito de reciprocidad y equivalencia y €

requisito de intervencién gubernamental- discriminan en favor de los nacionalesy los productos de las
CE y contra los nacionales y los productos de los demas Miembros de la OMC. Ademas, con

respecto a los paises que resulten tener un sistema de proteccion de las indicaciones geogréficas
equivalente a de las CE, & Reglamento discrimina en favor de los nacionales y los productos de esos
paises y en contra de los nacionales y los productos de los Miembros de la OMC que carecen de tal

sistema. En otras paabras. € Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas viola las
obligaciones de trato nacional y trato de la nacion més favorecida del Acuerdo sobre los ADPIC, €

Convenio de Parisy e GATT de 1994. Por algunas de esas mismas razones, € Reglamento sobre las
indicaciones geogréficas no establece los medios juridicos que e Acuerdo sobre los ADPIC hace
obligatorios para la proteccion de las indicaciones geogréficas.

5. Ademés, € Reglamento sobre |as indicaciones geograficas otorga estas importantes formas de
proteccion a los nacionales y los productos de las CE a expensas de los derechos que las CE estén
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obligadas a conceder a los titulares de marcas de fabrica o de comercio registradas en virtud del

Acuerdo sobre los ADPIC. El Acuerdo sobre los ADPIC obliga alos Miembros de la OMC a otorgar
a los titulares de marcas de fabrica o de comercio registradas € derecho exclusivo de impedir que
cualesguiera terceros utilicen signos idénticos o similares dando lugar a probabilidad de confusion.

Pero con arreglo a Reglamento, las indicaciones geogréficas registradas estan a abrigo del gercicio
de ese derecho. En virtud del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, S una persona utiliza
una indicacion geogréfica que consiste en signos idénticos o similares a los de una marca registrada
anterior -y lo hace en forma que da lugar a confusion con la marca- € titular de la marca registrada es
impotente paraimpedir ese uso. Lo Unico que € titular puede hacer es continuar usando su marca en

el comercio, mientras ve como va perdiendo la capacidad de distinguir sus productos. Esta situacion
simplemente no esta permitida por € Acuerdo sobre los ADPIC.

6. Mi declaracion oral de esta mafiana se referird a las dos principales cuestiones que he
mencionado, aungque también audiré brevemente a otros argumentos planteados por las CE. En
sintesis, a pesar de sus negativas y sus argumentos en sentido contrario, la primera comunicacion de
las CE confirma en todos sus aspectos las incompatibilidades con € régimen de la OMC que he
sefidado.

Trato nacional y régimen de la nacién mas favorecida
Requisitos de equivalencia y reciprocidad

7. Con respecto alafalta de trato nacional y de trato NMF en &l Reglamento de las CE sobre las
indicaciones geograficas, hay algunas cuestiones que este Grupo Especia deberd examinar. En
primer lugar, las CE aegan ahora, asombrosamente, que los Miembros de la OMC no tienen que
satisfacer los requisitos de equivalencia y reciprocidad. Sin embargo, esos requisitos figuran
establecidos claramente como condiciones para € registro de indicaciones geogréficas de todos los
terceros paises en los articulos 12 y 12bis del Reglamento de las CE sobre las indicaciones
geograficas. Segun las CE, esos requisitos irian en perjuicio ("prejudice”) de los Acuerdos de la
OMC por efecto del apartado 1 del articulo 12. Los Estados Unidos, desde luego, ven complacidos
gue las CE hayan reconocido por fin que esos requisitos son incompatibles con las obligaciones del
régimen delaOMC.

8. Sin embargo, seguimos siendo escépticos. El apartado 1 del articulo 12 del Reglamento sobre
las indicaciones geogréficas dice claramente que & Reglamento solo puede aplicarse a los productos
de un tercer pais S éste cumple ciertas condiciones, entre ellas las de equivalencia y reciprocidad.

Esos requisitos se aplican a las indicaciones geogréficas de cualquier tercer pais. No existe ninguna
exclusion de los Miembros de la OMC en € apartado 1 ddl articulo 12, a pesar de que se menciona
especificamente a los Miembros de la OMC en otras partes del Reglamento. Por lo tanto, existen
sobradas razones para creer que e apartado 1 del articulo 12 significa lo que dice. Desde luego, las
CE se reservan su flexibilidad para proteger determinadas indicaciones geograficas no comunitarias
mediante acuerdos bilaterales, de modo que €l apartado 1 del articulo 12 también indica que rige "sin
perjuicio de acuerdos internacionales’. Pero ninguna disposicion de esa norma sugiere que los
Miembros de la OMC estén exceptuados de sus exigencias.

0. Ademés, € articulo 12bis del Reglamento establece e Unico procedimiento que admite el
Reglamento para €l registro de indicaciones geograficas no comunitarias. Pero € articulo 12bis solo
dispone ese procedimiento para los paises que hayan satisfecho las prescripciones del apartado 1 del
articulo 12. El apartado 1 del articulo 12bis dice que un tercer pais que cumpla las condiciones del
apartado 1 del articulo 12 puede remitir una solicitud de registro a la Comision. El apartado 2 del
articulo 12bis describe lo que debe hacer € tercer pais a que se refiere @ apartado 1 del articulo 12
para solicitar € registro de una indicacion geogréfica en nombre de sus nacionades. S € apartado 1
del articulo 12, como sugieren las CE, no se aplica alos Miembros de la OMC, tampoco se les aplica
el aticulo 12bis, con la consecuencia de que no existe absolutamente ningin sistema, en d
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Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, para registrar productos con indicacion geogréafica
procedentes de Miembros de laOMC. Las CE han afirmado que algunos de |os procedimientos para
terceros paises que figuran en el articulo 12bis se aplican alos Miembros de la OMC, pero que otras
referencias a los "terceros paises’, inexplicablemente, excluyen a los Miembros de la OMC.
Simplemente no existe fundamento alguno en e Reglamento para escoger arbitrariamente las
disposiciones que se aplican alos Miembros de laOMC y las que no se les aplican.

10. Esto no es todo: hasta hace poco, las propias CE sostenian que los Miembros de la OMC
tenian que cumplir los requisitos de reciprocidad y equivaencia Hemos mantenido mas de
cinco afos de consultas que, en grado importante, se referian ala compatibilidad de los requisitos de
reciprocidad y equivalencia con € régimen de la OMC. Ni una sola vez, en esos cinco afios,
mencionaron las CE que esos requisitos no se aplicaran alos Miembros de la OMC.

11. Por € contrario, € punto de vista claramente expuesto por las CE -por 1o menos hasta e mes
pasado, en estas actuaciones- erad siguiente: 1) los productos agricolas procedentes de un Miembro
de la OMC no pueden obtener € registro de indicaciones geogréficas en las CE a menos que €
Miembro respectivo cumpla los requisitos de reciprocidad y equivalencia; y 2) los Estados Unidos,
por gemplo, no cumplen esos requisitos y sus nacionales no pueden registrar sus indicaciones
geograficas estadouni denses.

12, Sefidamos, por gemplo, la comunicacion escrita de las CE a Consgo de los ADPIC, de
septiembre de 2002, en que las CE, d explicar su sistema de registro de indicaciones geogréficas en €l

contexto de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, andizaron "el hecho de que € registro de
la UE de indicaciones geogréficas de productos aimenticios no permite € registro de indicaciones
geogréficas extranjeras a menos que se determine que un tercer pais cuenta con un sistema
equivalente o reciproco de proteccion de indicaciones geogréficas’.” O bien su afirmacion, en €

mismo documento, de que "los sistemas de registro deben orientarse sobre todo a la identificacion de
las indicaciones geogréficas nacionales’? Del mismo modo, su reconocimiento de que e
procedimiento de las CE para las indicaciones geogréficas, que exige a los Estados miembros de las
CE verificar que los productos cumplen la definicion de las indicaciones geogréaficas de las CE, "se

adapta mal alas indicaciones geogréficas extranjeras'.®

13. Ademés, existen diversas declaraciones de autoridades de las CE en rdacion con las
modificaciones del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas efectuadas e afio
pasado, en que se subraya la importancia que tiene para las CE la exigencia de la reciprocidad y la
equivalencia como condiciones para € registro de indicaciones geogréficas de paises no comunitarios.
Se ve en esto un modo de alentar la adopcion en € extranjero del sistema comunitario de proteccion
de las indicaciones geogréficas” Las referencias aluden a "los paises no integrantes de la UE" y no a
"los paises no Miembros de laOMC".

14. El Reglamento ha estado en vigor y se ha impuesto su aplicacion durante casi 12 afios.
Durante ese tiempo, segun las propias CE, se han registrado mas de 640 indicaciones geograficas
comunitarias’  ¢Cudntas indicaciones geogréficas de terceros paises se han registrado? Que

L IPICIM/37/Add.1, pagina 87.

2 |bid., pagina 88 (sincursivas en el original).

3 Ibid., pagina88.

4 Véase, por gemplo: 'Food quality: Commission proposes better protection for geographical
names', 1P/02/422, Bruselas, 15de marzo de 2002, Estados Unidos - Prueba documental 22. Véase también
Estados Unidos - Prueba documental 20, pagina 3, y Prueba documental RECL-14, paginas 20, 21y 23.

5 Véase www.europa.eu.int/comm.agricul ture/public/capleaflet/cap_en.htm
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conozcamos, ninguna. Esto no es demasiado sorprendente, puesto que, a menos hasta e mes pasado,
las CE confirmaban a todos los Miembros de la OMC d significado que claramente tiene €
Reglamento sobre las indicaciones geogréficas. a sus nacionales ni siquiera les conviene presentar
solicitudes de indicaciones geograficas a menos que € Miembro de la OMC esté en condiciones de
convencer ala Comision de que dispone de un sistema de indicaciones geograficas que es equivalente
al sistema comunitario y ofrece un régimen de reciprocidad a los productos comunitarios. Las CE han
exigido en realidad que los Miembros de la OMC adoptaran € sistema comunitario de proteccion de
las indicaciones geogréaficas, tratando asi de obtener de sus interlocutores comerciales, por medio del
Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, lo que no pudieron lograr en las negociaciones de la
Ronda Uruguay.

15. Y ahoralas CE piden a este Grupo Especia que constate exactamente |o contrario, a pesar de
la presencia del mismo texto del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas ("sin perjuicio de
acuerdos internacionaes’), que ha estado en vigor durante casi 12 afiosy a pesar de las explicaciones
gue las propias CE han dado durante cinco afios de consultas y en varios otros ambitos, simplemente
porque las CE, a los efectos de esta diferencia, ahora lo afirman asi. Las CE modificaron este
Reglamento € afio pasado en agunos aspectos referentes a registro y la oposicion a registro, y debe
destacarse que dejaron intacto ese texto referente ala equivalenciay la reciprocidad. ®

16. Afirmamos con todo respeto que este Grupo Especial deberia examinar muy detenidamente
los fundamentos de hecho de esta interpretacion inédita, y carente de todo respaldo, que las CE hacen
de su Reglamento. Si las CE pueden determinar objetivamente que no se aplica alos Miembros de la
OMC ningun requisito de reciprocidad y equivalencia -a pesar del texto que claramente dice lo
contrario- tal aclaracion sera bienvenida. Pero la mera aseveracion por las CE, hecha a los efectos de
esta diferencia, no puede bastar. Por €l contrario, el significado claro del Reglamento, respaldado en
reiteradas afirmaciones de las propias CE a Miembros de la OMC, demuestralo contrario.

Un requisito de equivalencia con otro nombre

17. Por otra parte, aunque e Grupo Especia convenga con las CE en que € apartado 1 de

articulo 12 no se aplica alos Miembros de la OMC y exista en alguna parte del Reglamento sobre las
indicaciones geograficas otro procedimiento diferente para el registro, aplicable alos Miembros de la
OMC, las CE admiten, sin embargo, que €l apartado 2 del articulo 12bis exige que los Miembros de la
OMC presenten una declaracion de que se han "establecido” en su territorio ciertas estructuras de
control especificas.

(Entre paréntesis. como sefialé hace un momento, € apartado 2 del articulo 12bis se
aplica solamente a los terceros paises que se considera que cumplen € requisito de
reciprocidad y equivalencia con arreglo a apartado 3 ddl articulo 12, disposicidn que,
segun afirman ahora las CE, no se aplica a los Miembros de la OMC. No queda
claro, entonces, con qué fundamento resulta aplicable ese articulo respecto de los
Miembros de la OMC, con la nueva interpretacion de las CE. Pero, a efectos de
argumentacion, supondremos que les es aplicable.)

Este requisito de que existan estructuras de control es equivalente a un requisito de equivalencia, es
decir, al mismo requisito que las propias CE parecen admitir que es incompatible con e régimen de
laOMC.

18. La supuesta funcién de las "estructuras de control” exigidas, que también se exigen a los
Estados miembros de las CE en virtud del articulo 10, consiste en asegurar que cualquier producto

® Véase e Reglamento (CE) N° 692/2003 del Consejo, de 8de abril de 2003, por el que se modifica el
Reglamento (CEE) N° 2081/92, DO L 99, 14 dejulio de 2003, pagina 1. Prueba documental RECL-1.h.
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agricola o aimenticio que ostente una denominacion protegida cumpla el pliego de condiciones
respectivo.” En virtud del articulo 10, los servicios de control de un pais deben contar de manera
permanente con los expertos y los medios "necesarios para efectuar 1os controles de los productos
agricolas y alimenticios que ostenten una denominacion protegida’. Uno de los requisitos del
articulo 10 es que cuando los servicios de control observen que un determinado producto agricola o
alimenticio que ostenta una denominacion protegida no cumple los requisitos del pliego de
condiciones, tome las medidas necesarias para que se cumpla lo dispuesto en € Reglamento de las CE
sobre |as indicaciones geogréficas.

19. Asi pues, para que sus nacionales puedan obtener la proteccion de las indicaciones
geogréficas, un Miembro de la OMC debe establecer una estructura de control con un servicio y los
recursos recesarios para imponer la observancia del Reglamento de las CE sobre las indicaciones
geogréficas y asegurar que todos los productos agricolas y dimenticios que ostenten una
denominacion protegida cumplan |os requisitos necesarios para esa denominacion.

20. Aungue las CE llaman a este requisito "pliego de condiciones', como s solo se refiriera a
cumplimiento por e producto de los requisitos que hacen de é una indicacién geogréfica, no se trata
realmente aqui de un "pliego de condiciones’ del producto en e sentido habitual. Se trata de la
exigencia de que los Miembros de la OMC adopten las mismas estructuras administrativas referentes
a la proteccion de las indicaciones geogréficas que han adoptado las CE. Pero los demas Miembros
delaOMC, con arreglo a Acuerdo sobre los ADPIC, disponen de libertad para establecer un sistema
diferente del de las CE para la proteccion de las indicaciones geogréficas, y las CE no pueden
supeditar la proteccion de las indicaciones geogréficas a la condicion de que los demas Miembros
adopten un sistema del estilo del suyo. Los Estados Unidos, por jemplo, no han adoptado €l criterio
de las CE para la proteccion de las indicaciones geogréficas, y no exigen necesariamente una
estructura de control del estilo de las CE. Pero este hecho no puede impedir que los nacionales de los
Estados Unidos obtengan en las CE la proteccién de las indicaciones geogréficas sobre las mismas
bases que los nacionaes de las CE.

21. En sintesis, € requisito de las CE de que los Estados Unidos establezcan estructuras de
control del mismo estilo que las de las CE para lograr 1a observancia de las indicaciones geogréficas
representa simplemente una equivaencia con otro nombre: las CE no protegen las indicaciones
geogréficas de los nacionales estadounidenses a menos que los Estados Unidos establezcan las
mismas estructuras de control, con las mismas responsabilidades y recursos que se exigen a los
Estados miembros de las CE. Las CE parecen haber reconocido que no pueden exigir equivalenciaa
los Miembros de la OMC como condicién para proteger sus indicaciones geograficas. Por la misma
razén tampoco pueden imponer la condicion de que los Miembros de la OMC establezcan estructuras
de control del mismo edtilo que las de las CE para imponer la observancia de las indicaciones
geogréficas.

El Reglamento sobre las indicaciones geogréficas discrimina contra deter minados nacionales

22. Las CE aegan que su Reglamento sobre las indicaciones geogréficas discrimina sobre la base
de la ubicacion de la zona geogréfica a que corresponde la indicacion y no sobre la base de la
nacionalidad.® Esta distincion més que sutil no es significativa, y ciertamente no puede constituir &
fundamento para determinar S se observan o no obligaciones fundamentales del Acuerdo sobre los
ADPIC. S se pregunta quiénes son, en su abrumadora mayoria, los titulares de indicaciones
geogréficas relacionadas con productos agricolas y aimenticios obtenidos o producidos en los
Estados Unidos, la respuesta obvia es "los nacionales de los Estados Unidos'. Si se pregunta quiénes

" Apartado 1 del articulo 10 del Reglamento de las CE sobre |as indicaciones geogréficas.

8 Por ejemplo, Primera comunicacion escrita de las CE, parrafo 125.
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son, en su abrumadora mayoria, los titulares de las indicaciones relacionadas con productos
producidos en las CE, la respuesta no menos obvia es "los nacionaes de las CE". Nadie puede caer
en lailusién de que, a establecerse un conjunto de requisitos para los productos agricolas cultivados
en las CE y otro conjunto de requisitos més gravoso para los cultivados fuera de las CE, |as personas
gue no son nacionales de las CE no reciben un trato menos favorable que los nacionaes de las CE
respecto de la proteccion de sus indicaciones geograficas. |gualmente fécil seria argumentar que un
reglamento referente a las aves de gran tamafio y cuello largo que nadan en & Lago de Ginebra no
apunta a los cisnes o que un reglamento referente a las aves que cacarean no tiene nada que ver con
las gallinas. Los derechos relativos a las indicaciones geogréficas, acaso en mayor medida que las
demas formas de propiedad intelectual, se relacionan intrinsecamente con € territorio del que se es
nacional.

23. Un naciona de los Estados Unidos que cultive un tipo especia de cebollas en determinada
region del sudeste de los Estados Unidos tiene derecho, con arreglo a Acuerdo sobre los ADPIC, a
obtener la proteccién de una indicacion geografica para su producto en condiciones no menos
favorables que las que se otorguen, por gemplo, alos nacionales de Francia para sus productos. Ese
naciona de los Estados Unidos, que puede haber ido perfeccionando la calidad y la reputacion de su
producto a lo largo de muchos afios, simplemente no esté en las mismas condiciones para solicitar,
registrar y proteger su indicacion geogréfica en las CE que un ciudadano francés que se encuentra en
Francia en situacion andloga. Tampoco dispone de |os medios necesarios para obtener igual trato que
su homologo francés. No puede trasadar simplemente su establecimiento agricola a Francia y
obtener la proteccion de la indicacion geogréfica porque la reputacion y la calidad de su producto se
relacionan con su ubicacion geogréfica en los Estados Unidos. Las CE simplemente no pueden
limitarse a afirmar que la ubicacion de la zona geogréfica no tiene nada que ver con la nacionalidad:
este ciudadano estadounidense no puede proteger su indicacion geogréfica en las CE en virtud del
Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas porque se encuentra situado en los Estados
Unidos. Ademas, si puede extraerse alguna orientacion de anteriores constataciones del sistema de
solucién de diferencia de la OMC respecto del trato nacional en materia de productos, |os nacionales
de los Estados Unidos tienen derecho a mejor trato obtenido por cuaquier naciona de las CE, que es
el concedido alos nacionales de la CE que tienen indicaciones geogréficas en las CE.

24. Para aclarar alin més este problema, € Grupo Especia debe recordar que, en €l Acuerdo sobre
los ADPIC y & Convenio de Paris, los "nacionales’ de un Miembro comprenden a las personas
juridicas que tienen un establecimiento comercial en ese Miembro. Por lo tanto, s & naciona
estadounidense de que se trata es una sociedad que explota un establecimiento situado en los Estados
Unidos en que se cultivan ceballas, la tnica forma en que podria obtener igua trato que un nacional
francés consigtiria en que instalara un establecimiento de cultivo de cebollas en las CE. Pero esto
equivaldria ala exigencia de trasladar el establecimiento o ampliar su presencia comercia en las CE,
con lo cual, con arreglo a Acuerdo sobre los ADPIC se le consideraria un naciona de las CE.

25. En otras paabras. € "trato nacional” de los nacionales estadounidenses, respecto de las
personas juridicas, como una explotacion agropecuaria, sdlo se brinda en € Reglamento sobre las
indicaciones geograficas s € nacional estadounidense se convierte en un nacional de las CE. (Desde
luego, ese tradado eliminaria la posibilidad de registrar la indicacion geografica extranjera, puesto
gue los productos ya no tendrian la calidad, la reputacion u otra caracteristica esenciamente
imputable ala ubicacion.)

26. Esta exigencia trastorna totalmente el propésito del requisito de trato naciona. Se supone que
las CE otorgan trato nacional a los nacionales de los Estados Unidos, no a los estadounidenses que
convengan en convertirse en nacionalesde las CE. 'Y sin embargo, no es otro € efecto practico de la
definicion restrictiva que las CE dan d "trato naciond" y a "trato de la nacién més favorecida'.

27. También es ésta una de las razones por las que las CE no tienen razén a argumentar que la
alegacion de los Estados Unidos sobre € “trato naciona™ no comprende € parrafo 2 ddl articulo 2 del
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Convenio de Paris. Ese parrafo del articulo 2, referente al trato nacional, prohibe exigir € domicilio o
el establecimiento en € pais en que se reclame la proteccion como condicion para gozar de los
derechos. En este caso, la exigencia del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas de un
establecimiento comercia en Europa como condicion para obtener iguales derechos que los
nacionales constituye simplemente otro aspecto de su denegacion del trato nacional a los nacionales
de los demés Miembros de la OMC, y esta a egacion esta claramente comprendida en € mandato del
Grupo Especid.

Exigencia de que los Miembros de la OMC intervengan en nombre de sus nacionales

28 Como se indicd en la primera comunicacion de los Estados Unidos, otra forma en que €

Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas niega € trato naciona y e trato NMF, y
también deja de otorgar medios juridicos para que los interesados obtengan la proteccion de las
indicaciones geogréficas, consiste en su requisito de que el gobierno de la persona que no es naciona
de las CE adopte medidas para que su nacional obtenga la proteccidn de sus derechos respecto de las
indicaciones geogréaficas. Respecto de las solicitudes de registro de indicaciones geogréficas, €l

gobierno del Miembro de la OMC tiene que determinar que la solicitud cumple las prescripciones del

Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas, tiene que demostrar a las CE la forma en

gue se protegen las indicaciones geogréficas en ese pais, y tiene que acreditar que ha establecido las
"egtructuras de control" necesarias, ya andlizadas. Y todo esto es admitiendo, a los efectos de la
argumentacion, que e Miembro de la OMC no tiene que convencer también ala Comision de que ha
cumplido los requisitos de equivalenciay reciprocidad. Hasta paralas oposiciones alas solicitudes de
indicaciones geogréficas, € Miembro de la OMC tiene que tramitar la oposicion y presentarla a la
Comisién. El interesado que no es nacional de las CE no puede hacerlo directamente por si mismo.

290. Las CE responden a este argumento con desenvoltura "los Estados Unidos no deberian
invocar su propia falta de disposicion a la colaboracion”, dicen las CE, "para demostrar que las CE
violan € trato naciona". Esta respuesta elude la verdadera cuestion. No se trata de si |os Estados
Unidos tienen o no, como lo expresan las CE, "inclinacién a colaborar" con e procedimiento de las
CE para € registro de las indicaciones geogréficas. Se trata de s el Reglamento sobre las
indicaciones geograficas da 0 no a quien no es nacional de las CE los mismos medios directos para
registrar su indicacién geogréfica en las CE, o para oponerse al registro de una indicacion geografica
en las CE, aqie concede a los nacionades de las CE. La respuesta es negativa:  quienes no son
nacionales de las CE tienen que pasar por un gobierno que no pertenece a las CE y que, a diferencia
de los Estados miembros de las CE, no tiene obligacion alguna de tramitar solicitudes de registro de
indicaciones geogréficas ni oposiciones a tales registros.

30. Las CE pretenden hacer aceptar este requisito como un trato "igual” porgue los nacionales de
las CE también tienen que presentar sus solicitudes de registro y su oposicion a los registros a los
gobiernos de los Estados miembros, y éstos deben tener en funcionamiento estructuras de control.

Pero esto es una falsa "igualdad". Las CE pueden imponer, y asi |0 hace € Reglamento sobre las
indicaciones geogréficas, prescripciones de fondo y de procedimiento a sus Estados miembros. El

Reglamento sobre las indicaciones geograficas, por consiguiente, establece directamente los medios
para que los nacionales de las CE registren en las CE sus indicaciones geogréficas y se opongan d
registro de indicaciones geogréficas. La prescripcion de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC
no se satisface imponiendo iguales requisitos a los Miembros de la OMC que los impuestos por las
CE asus Estados miembros. Lo que exige e Acuerdo sobre los ADPIC es que los nacionales de los
Miembros de la OMC reciban un trato no menos favorable que e concedido a los nacionales de
las CE.

3L En suma, €l Reglamento sobre las indicaciones geogréficas establece los medios directos, a
través de normas imperativas impuestas a sus Estados miembros y cuyo cumplimiento puede exigirse,
y mediante la estructura y la organizacion administrativa establecidas en la Unidn Europea, para que
los nacionales de las CE registren sus indicaciones geogréficas y se opongan a registro de
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indicaciones geogréficas. Las personas que no son hacionales de las CE, en cambio, no disponen de
tales medios, sino que dependen de que su gobierno, voluntariamente, organice las normas, los
reglamentos y la infraestructura necesarios para tramitar las solicitudes de indicaciones geogréficas
comunitarias y la oposicion a esas indicaciones, y actle ante la Comison en nombre de sus
nacionales.

32 Esto no concede igualdad de trato a quienes no son nacionales de las CE, y no otorga a esos
interesados los medios juridicos que les permitan proteger las indicaciones geogréficas.

3. Como resulta de las primeras comunicaciones de los Estados Unidos y las CE, las cuestiones
gue acabamos de analizar abarcan varias de las alegaciones de los Estados Unidos y demuestran que,
a despecho de los argumentos de las CE en sentido contrario, & Reglamento sobre las indicaciones
geogréficas niega € trato naciona y € trato de la nacién mas favorecida tanto respecto de los
nacionales como de los productos de los demés Miembros de la OMC, y no otorga los medios
juridicos necesarios para proteger las indicaciones geograficas. Antes de pasar a la cuestion de las
marcas de fébrica o de comercio, deseamos responder brevemente a algunos argumentos de las CE
gue se refieren especificamente a determinadas al egaciones.

Respuestas a otros argumentos

3. En primer lugar, € Reglamento sobre las indicaciones geogréficas dice que cualquier naciona
de la UE que esté "legitimamente interesado” [en la version en inglés: "legitimately concerned”]
puede oponerse a registro de una indicacién geografica, mientras que quienes no son nacionaes de
las CE deben tener un "interés legitimo" [en laversion en inglés: "a legitimate interest”] para poder
oponerse. Las CE responden que no existe diferencia entre los dos criterios. Los Estados Unidos
sefialan d Grupo Especia, sin embargo, que una persona puede estar "interesada’ (“concerned”) sin
gue €ello alcance € grado de un "interés legitimo” ("legitimate interest"). El criterio del "interés
legitimo" para quienes no son nacionaes de las CE fue introducido € afio pasado; s las CE se
proponian que € criterio fuese e mismo, ¢por qué no se usaron las mismas palabras? Las CE no han
cumplido la carga de refutar la presuncién de que esto equivale a un trato menos favorable.

35. En segundo lugar, con respecto a la regla especia de que las indicaciones geogréaficas no
comunitarias deben ir acompafiadas de unaindicacion del pais de origen en su etiqueta, las CE aegan
gue esta norma se aplica tanto a los productos comunitarios como a los no comunitarios y que, de
todos modos, € requisito de marcado del pais de origen nunca puede dar lugar a una violacion del
trato nacional. La disposicion de que se trata, sSin embargo, se encuentra en € apartado 1 del
articulo 12, que trata exclusivamente de la autorizacion de indicaciones geogréficas no comunitarias y
no se refiere alas comunitarias. Ademés, esa disposicidn no es una prescripcion general de marcado
del pais de origen, como la indicada en € articulo IX del GATT de 1994; es una norma especia a
cuya aplicacion da lugar € hecho de que un producto de un tercer pais se califique como indicacion
geogréfica, y tiene por objeto complicar la propia indicacién geogréfica no comunitaria.

36. En tercer término, las CE alegan que no existe ninguna violacion del trato de la nacion més
favorecida porque e Reglamento sobre las indicaciones geogréficas alin no se ha aplicado para
discriminar entre Miembros de la OMC. Pero los Estados Unidos impugnan la medida en si misma'y
no en su agplicacion a casos particulares. El hecho es que € apartado 1l del articulo 12 y €
articulo 12bis del Reglamento sobre las indicaciones geograficas estan concebidos para favorecer
exclusivamente a los nacionales de |os paises que tengan un sistema de proteccion de las indicaciones
geogréficas del edtilo del de las CE, incluidas las estructuras de control, y desfavorecer a los
nacionales de paises que no lo tengan. Esto es contrario alas obligaciones del régimen NMF.

37. Las CE también alegan que sus Estados miembros tienen derecho a tratar a otros nacionales
de las CE de modo més favorable que alos demés Miembros de la OMC porgue lo hacen en virtud de
un reglamento de las CE. Pero cada Estado miembro de las CE tiene la obligacién de conceder €
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trato NMF alos nacionales de todos los demas Miembros de la OMC. El hecho de que puedan actuar
de conformidad con un reglamento de las CE no les exime de esa obligacion.

38. En cuarto lugar, las CE degan que € trato menos favorable otorgado a los productos no
comunitarios esta justificado por € punto d) del articulo XX del GATT de 1994. Las CE no han
acreditado prima facie que asi ocurra, Sno que se han limitado a afirmarlo. El Grupo Especia debe
rechazar este argumento por esa sola razon. El Reglamento sobre las indicaciones geograficas no
satisface los requisitos del puntod) del articulo XX: no es necesario para lograr la observancia de
leyes y reglamentos no incompatibles con € GATT de 1994.

39. Por ultimo, las CE alegan que las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC sobre la
observancia no se aplican a Reglamento sobre las indicaciones geograficas porque éste solo trata de
laadquisicion y la observancia de derechos de propiedad intelectual, y no de la observancia. Esto no
es exacto. El Acuerdo sobre los ADPIC exige procedimientos de observancia que permitan la
adopcion de medidas eficaces contra cualquier accion infractora de los derechos de propiedad
intelectual abarcados. El Reglamento sobre las indicaciones geogréficas impide que los titulares de
marcas de fébrica o de comercio, por gjemplo, obtengan la observancia de sus derechos previstos en €
parrafo 1l del articulo 16 respecto de las indicaciones geogréficas registradas. Ello es claramente
incompatible con la obligacién de establecer esos medios paraimponer la observancia

Der echos conferidos por las mar cas de fabrica o de comercio

40. Dedicaremos € resto de nuestro tiempo a andizar la cuestion de los derechos conferidos por
las marcas de fabrica o de comercio. Comenzaremos por sefidar qie, separadas por muy pocas
paginas, se encuentran en la comunicacion de las CE las siguientes afirmaciones. 1) no existe
relacion de jerarquia entre las indicaciones geogréficas y las marcas de fébrica o de comercio; 2) los
Estados Unidos pretenden establecer una jerarquia que pone las marcas de fébrica o de comercio por
encima de las indicaciones geogréficas;, y 3) € debido equilibrio consiste en dar a las indicaciones
geogréficas derechos superiores alos que confieren las marcas. es decir, € Acuerdo sobrelos ADPIC
permite que las indicaciones geogréficas perjudiquen "cualquier derecho” de los titulares de marcas
de fébrica o de comercio, con la Unica excepciéon de que ciertas marcas que tienen derecho de
anterioridad pueden "utilizarse" en el comercio, pero estan desprovistas de la posibilidad fundamental
de impedir que cualesquiera terceros realicen utilizaciones que puedan dar lugar a confusion.® Resulta
interesante que las CE extraigan esta trascendental posibilidad de perjudicar todos los derechos
resultantes de las marcas yendo a buscarla nada menos que en un articulo que establece excepciones,
no respecto de los derechos gque otorgan las marcas, sino de los derechos que otorgan las indicaciones
geogréficas.

41 A pesar de las afirmaciones de las CE, los Estados Unidos estan de acuerdo en que no existe
relacion jerarquica entre las marcas de fébrica o de comercio y las indicaciones geogréficas. En

realidad, los Estados Unidos se esforzaron particularmente, en su primera comunicacion, por precisar
la importancia de dar la plenitud de su alcance a todas las disposiciones del Acuerdo sobre los
ADPIC. No hay contradiccion alguna entre la obligacion de dar a los titulares de marcas la facultad
de impedir € uso por cua esguiera terceros de signos que puedan inducir a error alos consumidoresy
la obligacion de dar a los interesados la posibilidad de impedir la utilizacion de indicaciones
geogréaficas que pueda inducir a error. No se trata de s un tipo de derechos de propiedad intelectual
€s 0 no "superior" a otro, como aducen las CE, sino de otorgar los derechos establecidos en €

Acuerdo sobre los ADPIC en forma que dé plena vigencia a todas sus disposiciones.

42 En otras palabras. laforma en que las CE presentan los puntos de vista de |os Estados Unidos
es inexacta. Deseamos hacer hincapié en algunas cuestiones fundamentales que ponen en su debido

° Primera comunicacion escrita de las CE, parrafo 301.



WT/DS174/R/Add.1
Pagina A-85

contexto la relacion entre las marcas y las indicaciones geograficas. En primer lugar, con arreglo a
Acuerdo sobre los ADPIC y & Convenio de Paris puede denegarse € registro de las marcas que
carecen de carécter distintivo o inducen aerror a consumidor respecto del origen de los productos. S
tales marcas se registran, pueden ser objeto de invalidacion. Las preocupaciones de las CE a este
respecto, por lo tanto, son infundadas. Los Estados Unidos expresaron con claridad en su primera
comunicacion que esta diferencia se refiere a marcas de fabrica o de comercio anteriores vélidasy no
alas marlgas gue estan sujetas a invalidacion con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC y e Convenio
de Paris.

43 En segundo lugar, a pesar de lo que sugieren las CE en sentido contrario, la posiciéon de los
Estados Unidos no es que € titular de una marca deba tener éxito necesariamente en una accién contra
el titular de unaiindicacion geogréfica. Por gemplo, si € titular de la marca demanda por infraccién
al usuario de unaindicacion geografica ssimilar o idéntica, puede ocurrir que € titular de la marca no
logre probar que € uso concreto de las indicaciones geogréaficas da lugar a una probabilidad de
confusion. O bien puede ocurrir que € titular de laindicacion geogréfica demuestre que la marca et
sujetaainvalidacion.

44, Precisado lo anterior, permitaseme ahora que responda brevemente a los argumentos de las
CE respecto de los derechos conferidos por las marcas.

Apartado 3 del articulo 14 del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geograficas

45, Las CE parecen argumentar que, con arreglo al Reglamento sobre las indicaciones
geogréficas, los titulares de marcas registradas no necesitan e derecho que otorga € parrafo 1 del
articulo 16, de impedir que cualesquiera terceros utilicen sus signos dando lugar a probabilidad de
confusion, por dos razones. En primer lugar, las CE argumentan que es improbable que se registre
ninguna marca que pueda confundirse con una indicacion geogréfica (es decir, € riesgo de confusion
es "limitado”).™* En segundo lugar, las CE aegan que e apartado 3 del articulo 14 les permite evitar
el registro de todas las indicaciones geogréficas que puedan dar lugar a confusion con ciertas marcas
de f&brica o de comercio.

46. Pero ninguno de estos argumentos se refiere al punto principal, consistente en que € Acuerdo
sobre los ADPIC obliga a que € titular de una marca registrada pueda impedir que cuaesguiera
terceros utilicen signos idénticos o similares que den lugar a probabilidad de confusién; y que €
Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas no otorga ese derecho respecto de las
indicaciones geogréaficas registradas, y ni siquiera da cabida atal derecho.

47. El argumento de las CE, en lo esencial, consiste en reconocer que los titulares de marcas de
fébrica o de comercio registradas quedan privados de sus derechos conferidos por € Acuerdo sobre
los ADPIC, pero no necesitan esos derechos porgue € apartado 3 del articulo 14 del Reglamento de
las CE sobre las indicaciones geogréaficas asegura que no se registren indicaciones geograficas que
pudieran dar lugar a confusion.

48. Esto ni es suficiente ni es exacto. El Acuerdo sobre los ADPIC obliga a atorgar alostitulares
de marcas cierto derecho exclusivo, y las CE no pueden responder legitimamente que ese derecho
puede negarsel es porque es innecesario.

49, Por afiadidura, es inexacto que sea innecesario € derecho del parrafol del articulo 16, de
excluir la utilizacion por terceros. En primer lugar, las CE aegan que hay pocas marcas registrables

19 Por ejemplo, Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 135.

1 Primera comunicacién escrita de las CE, parrafo 275.
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que contienen o consisten en una indicacion geogréfica, y que los Estados Unidos, por lo tanto, estan
haciendo mucho ruido por pocas nueces. Pero aunque & Grupo Especial admitiera la afirmacion, no
acreditada, de que € nuimero de marcas de que se trata es reducido, esta fuera de discusion que esas
marcas registradas -cualquiera que sea su numero- deben recibir los derechos del parrafo 1 del
articulo 16. No es una defensa vélida de una violacion del régimen de la OMC aducir que & nimero
de derechos especificos afectados es reducido.

50. Pero, ademas, es simplemente inexacto que las marcas de fabrica o de comercio registradas
vélidas no puedan incluir ciertos elementos "geograficos'. Tomemos € gemplo hipotético de una
marca registrada comunitaria "Luna’, utilizada en relacién con quesos. Supongamos que los
habitantes de la pequefia ciudad de Luna, en Espafia, comiencen a fabricar queso después de haberse
registrado la marca "Luna'. Si ese queso posteriormente cumple los requisitos necesarios para la
proteccion de las indicaciones geograficas, podra registrarse como tal y, una vez registrada, 10s
titulares de la marca "Luna' no podran impedir que los titulares de la indicacién geogréfica "Luna’
utilicen esa denominacion en forma que pueda inducir a error a consumidor. Esto sencillamente no
es un resultado permitido por €l parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esté claro
gue solo se trata de una hipétesis; pero en redidad existen miles de marcas registradas en e mundo
gue contienen nombres geogréficos o casua mente se parecen a ellos.

5l En segundo lugar, contrariamente a los argumentos de las CE, € apartado 3 ddl articulo 14 del
Reglamento sobre las indicaciones geogréficas no satisface las obligaciones impuestas por €l parrafo 1
del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Grupo Especia recordard que ese apartado 3
permite a las CE rechazar e registro de indicaciones geogréficas cuando, habida cuenta del renombre
0 de la notoriedad de una marca y la duracion de su uso, € registro pudiera inducir a error a
consumidor sobre la auténtica identidad del producto.

52. Esta norma no satisface las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC por varias razones.
Para empezar, aplica criterios que son distintos y mas restrictivos que los del parrafo 1 ddl articulo 16.
Este Ultimo exige que € titular de una marca de fébrica o de comercio registrada goce del derecho
exclusivo de impedir que cualesquiera terceros utilicen signos idénticos o similares que den lugar a
probabilidad de confusion. No se trata de un derecho reservado exclusivamente a las marcas
registradas que gozan de cierto renombre o particular notoriedad, ni existe en € parafol dd
articulo 16 ningun requisito de que la marca se utilice durante cualquier tiempo. El parafol del
articulo 16 formula un derecho que debe otorgarse en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC d titular
de cualquier marca de fabrica o de comercio registrada y vélida. El apartado 3 del articulo 14, en
cambio, solo entra en juego cuando existe una marca con reputacion, notoriedad y antecedentes de
uso.

53. Las CE dan por supuesto ahora que €l apartado 3 del articulo 14, en realidad, permite que las
CE impidan € registro de una indicacion geogréfica siempre gue exista probabilidad de confusién con
una marca de fabrica o de comercio registrada, con independencia de la utilizacion, € renombre o la
notoriedad de la marca. Pero no es esto o que dice el apartado 3 del articulo 14: esa norma exige
claramente e renombre, la notoriedad y € uso durante cierto tiempo. Las CE no solo confirman esta
interpretacion en el parrafo 290 de su comunicacion, sino que también han confirmado ese significado
obvio en sus explicaciones publicas del Reglamento dadas fuera de estasala. Asi, por més que las CE
critiquen alos Estados Unidos en esta sala por haber calificado el apartado 3 ddl articulo 14 como un
requisito de "utilizacion prolongada’, las propias CE utilizan la frase "utilizada durante largo tiempo”
a explicar fuera de aqui los requisitos ddl apartado 3 del articulo 14, como puede comprobarse en
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4. De cudquier modo, € apartado 3 del articulo 14 no otorga, como exige € péarrafol del
articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, al titular de la marca de fabrica o de comercio & derecho
de impedir la utilizacion que puede dar lugar a confusion. Simplemente autoriza a las CE a denegar
el registro de una indicacion geogréfica en determinadas circunstancias limitadas. Son dos cosas
diferentes. Ademés, d apartado 3 de articulo 14 no otorga a titular de la marca e derecho de
asegurar que la utilizacion de esa indicacion geografica no dé lugar a probabilidad de confusion. De
este modo, aunque €l apartado 3 del articulo 14 confiriese derechos alos titulares de una marca, y no
solamente autorizase a las CE, € titular de la marca no seria necesariamente capaz de decir, en €
momento de registrar la indicacién geogréfica, s € uso de dicha indicacién geografica induciria a
confuson.  Por gemplo, es posible que una indicacion geografica registrada se utilice
inesperadamente en una traduccién, o de un modo que ponga de relieve ciertos aspectos o letras del
nombre geogréfico, causando asi un riesgo real de confusion con una marcaregistrada.

55. Tomemos & gemplo de las propias CE, de laindicacion geogréfica "Bayerisches Bier", que la
Comision decidio registrar a pesar de preocupaciones planteadas sobre la base del apartado 3 del

articulo 14 porque podria inducir a confusion a consumidor en relaciéon con la marca "Bavaria' en
Holanda. La Comision bien puede haber estado en lo cierto en cuanto a que € renombre y la
notoriedad de esas marcas no eran tales que € registro de la indicacién geogréfica "Bayerisches Bier"
fuera susceptible de inducir a error a consumidor sobre la identidad del producto. Pero, una vez

registrada la indicacién geografica, ¢cdmo garantiza la Comision que la indicacion geogréfica no se
utilizar4 en Holanda, acaso traducida como "Cerveza Bavarid' -acaso utilizando signos idénticos o

similares alos de la marca de fabrica o de comercio "Bavaria'- en forma que dé lugar a probabilidad
de confusién? Si e uso de una indicacion geogréfica confunde a consumidor, ¢no deberia tener €

titular de lamarca la posibilidad de impedir ese uso? El parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre
los ADPIC dice que si. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréaficas dice que no.

56. En sintesis, la decisién adoptada conforme a apartado 3 del articulo 14, acerca de s se
registra o no unaindicacién geogréafica, es independiente de lafacultad del titular de la marca de hacer
valer los derechos previstos en € parrafo 1l dd articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC una vez
registrada la indicacion geogréfica. Las CE no pueden invocar |o primero para aplicar |o segundo.

Parrafo 5 del articulo 24 del Acuerdo sobrelos ADPIC

57. Las CE aegan a continuacion que € parafo 5 dd articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC
define los limites entre las marcas y las indicaciones geogréficas y que permite especificamente a las
CE perjudicar e derecho de los titulares de marcas existentes con anterioridad, establecido en €

parrafo 1 del articulo 16: es decir, el derecho exclusivo de impedir que cual esquieraterceros utilicen
signos idénticos o similares que den lugar a probabilidad de confusion. 2

58. Pero las CE se equivocan. El parrafo5 dd articulo 24 no es més que una excepcion a la
obligacion de proteger las indicaciones geogréficas. Del mismo modo en que existen excepciones a
las obligaciones referentes a las patentes en la seccion del Acuerdo sobre los ADPIC referente aellas
(articulo 30, en la seccion 5), excepciones a las obligaciones del derecho de autor en la seccion del
Acuerdo sobre los ADPIC que se refiere a € (articulo 13, en la seccion 1) y excepciones a las
obligaciones de las marcas en la seccion del Acuerdo sobre los ADPIC referente a éllas (articulo 17,
en la seccion 2), también existen excepciones a las obligaciones de las indicaciones geogréficas en la
seccion del Acuerdo sobre los ADPIC referente a ellas (articulo 24, en la seccion 3). Cada uno de
esos articulos, incluido € 24, esta caracterizado explicitamente con € titulo "excepciones', y sdlo
constituyen excepciones respecto de las obligaciones establecidas en |a seccion en que se encuentran.

13 Primera comunicacién escrita de las CE, parrafos 298y 301.
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59. El parafo5 de articulo 24, por lo tanto, es una excepcion respecto del acance de la
proteccion de las indicaciones geogréficas, una excepcion que protege ciertas marcas de fabrica o de
comercio que tienen derecho de anterioridad. Establece que las medidas adoptadas para aplicar la
seccion del Acuerdo sobre los ADPIC referente a las indicaciones geogréficas "no prejuzgaran la
posibilidad de registro ni lavalidez del registro de una marca de fébrica o de comercio, ni € derecho a
hacer uso de dicha marca' por € motivo de que la marca sea idéntica 0 similar a una indicacion
geogréfica. El claro significado de esta disposicion es que, en cualquier aspecto en que la aplicacion
de la seccién del Acuerdo sobre los ADPIC referente a las indicaciones geogréficas pudiera perjudicar
el registro, la posibilidad del registro o € uso de una marca de fébrica o de comercio con derecho de
anterioridad, € parrafo 5 dd articulo 24 impide ese resultado. H argumento de las CE, en cambio,
transforma una disposicion que claramente protege ciertas marcas anteriores en una disposicion que
permite perjudicar las marcas de fébrica o de comercio.

60. La interpretacion de las CE pretende sostenerse, a parecer, en la obligacion que establece €
parrafo 5 de articulo 24 de que las medidas referentes a indicaciones geograficas sean sin perjuicio
[en laversién en inglés. "shall not prejudice] de "d derecho a hacer uso de dicha marca'. Las CE
alegan que @ Reglamento sobre las indicaciones geogréficas permite continuar "haciendo uso" de la
marca en e comercio y, por lo tanto, no perjudica "el derecho a hacer uso de la marca’, satisfaciendo
la prescripcion del parrafo 5 del articulo 24. Pero las CE desconocen dos hechos importantes.

61. En primer lugar, € parrafo5 del articulo 24 también contiene una obligacién separada de no
perjudicar la validez ni la posibilidad de registro de las marcas de fabrica o de comercio. Las CE
parecen creer que esto es una mera exigencia tcnica que se cumple sencillamente manteniendo €l

registro en teoria. Pero, con arreglo a Acuerdo sobre los ADPIC, € "registro” de una marca significa
algo muy concreto: € titular de una marca registrada tiene un derecho preciso a impedir que
cualesguiera terceros utilicen signos similares que den lugar a confusién. Cuando, conforme a

parrafo 5 de articulo 24, un Miembro no puede perjudicar la validez ddl registro de una marca, ese
registro conserva su validez y los derechos derivados de é, en virtud del parrafo 1 del articulo 16, se
mantienen en vigor. En este sentido, el parrafo 1 dd articulo 16 suministra un armaalos titulares de
marcas registradas, mientras que € parafo5 dd articulo 24 les pone d abrigo de cualquier
disposicion incluida en la seccion sobre indicaciones geograficas que pudiera afectar negativamente a
las marcas con derecho de anterioridad.

62. El parafo5 de articulo 24 no puede interpretarse como un mero requisito de que una
denominacion figure en la lista de marcas registradas, pero pudiendo denegarse todos los derechos
relacionados con ese registro. Sin los derechos a que da lugar, € "registro” carece virtualmente de
significado.

63. En segundo lugar, las CE parecen interpretar la obligacion del parrafo 5 dd articulo 24, de no
perjudicar € derecho ala utilizacion de una marca, como una autorizacion para perjudicar € derecho
que otorga e parrafo 1 del articulo 16, de excluir a cualesquiera terceros de la utilizacion que dé lugar
a confusién. Pero la circunstancia de que los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC hayan
incluido al mismo tiempo la prohibicion de perjudicar la utilizacion y también una prohibicion de
perjudicar € registro no significa que hayan de desconocerse |os derechos derivados del registro.

64. El "Proyecto de Bruselas' del Acuerdo sobre los ADPIC, de noviembre de 1990, contenia una
version anterior del actual parrafo 5 dd articulo 24 que obligaba a no denegar ni invalidar € registro
de las marcas de fabrica o0 de comercio con derecho de anterioridad. No hacia referenciaa "uso" de
las marcas™ Esta obligacion, tomada aisladamente, significa que las marcas registradas siguen
estandolo y, en consecuencia, se benefician de los derechos del parrafol dd articulo 16. Una
interpretacion seguin la cud las marcas seguirian registradas pero quedarian privadas de todos los

14 \/ éase Estados Unidos - Prueba documental 25.
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derechos que confiere € registro no tendria sentido alguno. Posteriormente, los negociadores
afiadieron un requisito complementario de que € uso de esas marcas tampoco debia perjudicarse por
el motivo de que fuesen andlogas a una indicacion geogréfica. Es esta obligacion "complementaria’
lo que las CE invocan ahora para afirmar que € Unico derecho de las marcas de fébrica o de comercio
gue se mantiene en virtud del parrafo 5 del articulo 24 es el derecho a uso de lamarca en € comercio,
y que esa disposicion ya no preserva el derecho de excluir a cualesguieraterceros. En otras palabras,
las CE interpretan un texto que aclaray complementa la proteccion de las marcas que gozan de
anterioridad como una negacion de la principa proteccion otorgada especificamente a esas marcas. €
derecho de excluir a cuaesguiera terceros.

65. Ademés, durante e mismo periodo, los negociadores hicieron mas riguroso € requisito de no
"negar o invalidar" los registros de marcas convirtiéndolo en un requisito de ni siquiera "prejuzgar la
validez del registro” o e derecho de hacer uso de la marca. Esto pone de relieve ain mas que los
negoci adores estaban acentuando la proteccion de las marcas de fabrica o de comercio con derecho de
anterioridad, y no estaban atenuandolo.

66. Por lo tanto, la interpretacion de las CE sencillamente no tiene sentido conforme a
significado corriente del texto y esta contradicha por |os trabajos preparatorios del Acuerdo.

67. Por otra parte, la interpretacion que las CE dan a estos términos es incoherente con su

contexto. Cuando €l parrafo 5 del articulo 24 se refiere a e derecho a hacer uso de dicha marca’, el

Grupo Especia debe tener presente que € titular "hace uso" de la marca -¢de qué modo?- para
distinguir sus productos de los productos de terceros. S d titular no pudiera excluir a cualesquiera
terceros de la utilizacion de signos similares que dieran lugar a confusion -es decir, para mantener €

carécter distintivo de su marca como elemento identificador de la fuente- quedaria gravemente
perjudicada su capacidad de usar la marca para distinguir sus productos. Como reconocié € Abogado
General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Sr. Jacobs, en e asunto HAG 11™°, una
marca de fabrica o de comercio silo puede cumplir su funcién de identificar al fabricante y garantizar
la calidad s es exclusva: € derecho exclusivo de los titulares de marcas a impedir las utilizaciones
que den lugar a confusion esti en la médula del derecho otorgado por las marcas®® Como sugieren

las propias CE, los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC sabian cdmo redactar una disposicion
gue obligara a conciliar en cierto modo |as facultades otorgadas a | os titulares de diferentes derechos,
por eemplo, en & caso de dos indicaciones geograficas homénimas relativas avinos. El parafo5 del

articulo 24 no es una disposicion de esa clase.

68. Las CE plantean por qué ciertas reglamentaciones sobre e etiquetado de los vinos en los
Estados Unidos parecen permitir que las marcas de fébrica o de comercio con derecho de anterioridad
coexistan con indicaciones geogréficas posteriores. Si bien esta cuestion no es pertinente, puesto que
la diferencia no se refiere a los vinos ni a reglamentos estadounidenses, baste decir que, incluso
cuando los reglamentos sobre € etiquetado del vino permiten el empleo de términos que pueden ser
similares a marcas, |os tribunal es estadounidenses han confirmado que € titular de la marca conserva
plenamente su derecho exclusivo de impedir que se utilicen sus signos dando lugar a confusion.

Parrafo 3 del articulo 24 del Acuerdo sobrelos ADPIC

69. No habiendo logrado demostrar que & apartado 3 del articulo 14 del Reglamento sobre las
indicaciones geogréficas otorga a los titulares de marcas |os derechos del parrafo 1 ddl articulo 16 del
Acuerdo sobre los ADPIC, y no habiendo logrado demostrar que € parrafo5 de articulo 24 del
Acuerdo sobre los ADPIC permite alas CE perjudicar esos derechos a su arbitrio, las CE argumentan

15 Estados Unidos - Prueba documental 9.
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seguidamente que e parrafo 3 de articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC les obliga a privar alos
titulares de marcas de sus derechos correspondientes al parrafo 1 del articulo 16. Segun las CE, esto
se debe a que el parrafo 3 dd articulo 24 exige que ningin Miembro, al aplicar la proteccion de las
indicaciones geogréficas, reduzca la proteccion que ya tuvieran inmediatamente antes de la entrada en
vigor del Acuerdo sobrelos ADPIC. Por o tanto, segiin las CE, € parrafo 3 del articulo 24 les obliga
a mantener "la coexistencia de las indicaciones geograficas con las marcas de fabrica o de comercio
anteriores".’

70. Este punto de vista esta descaminado. En primer lugar, del mismo modo que e parrafo 5 del
articulo 24, € parrafo 3 de ese articulo constituye una excepcion respecto de la aplicacion de la
Seccion del Acuerdo sobre los ADPIC referente a las indicaciones geogréaficas. No es unaexcepcion
respecto de la aplicacion de las obligaciones relativas a las marcas. El sentido del parrafo 3 del
aticulo 24 es que las indicaciones geogréficas deben protegerse conforme a la Seccion del Acuerdo
sobre los ADPIC que les esta dedicada, pero la proteccion otorgada a esas indicaciones geogréficas no
debe disminuir las protecciones para las indicaciones geogréficas que existian cuando entré en vigor
el Acuerdo sobre los ADPIC. El parrafo 3 de articulo 24 no impone ninguna excepcion de esa clase
respecto de la obligacién de otorgar los derechos conferidos por las marcas en virtud del parrafo 1 del
articulo 16.

71 Con la interpretacion de las CE, € parrafo 3 ddl articulo 24 crearia una excepcion importante
y permanente a la seccion referente a las marcas de fébrica o de comercio del Acuerdo sobre los
ADPIC. Obligaria a los Miembros a aplicar todos los aspectos de un régimen de indicaciones
geogréficas anterior al Acuerdo sobre los ADPIC a todas las indicaciones geogréficas -incluidas las
registradas después del 1° de enero de 1996- aun cuando ello significara que e Miembro no aplicase
por completo nunca los derechos que € parrafo 1 ddl articulo 16 otorga a los titulares de marcas.

72. El Grupo Especial debe recordar que € texto del Acuerdo sobre los ADPIC, y en particular €
parrafo 3 de su articulo 24, fueron acordados en lo esencid en diciembre de 1991, tres afios antes de la
entrada en vigor dd Acuerdo sobre la OMC. El Reglamento de las CE sobre las indicaciones
geograficas entrd en vigor un afio y medio después, € 5de junio de 1993. Con la interpretacion
extensiva del parrafo 3 de articulo 24 que le dan las CE -que obliga a congelar los sistemas de
proteccion de las indicaciones geogréficas con independencia de toda obligacion del régimen de la
OMC (y no solamente de las obligaciones relativas a las indicaciones geogréficas)- un Miembro
podria haber puesto en vigor un régimen de "proteccion” de las indicaciones geogréficas que eximiera
a sus titulares de las disciplinas del derecho de autor y las patentes o, en realidad, de cualquier otra
obligacion del régimen de la OMC, parainvocar después e parrafo 3 dd articulo 24 como excepcion
general respecto de esas obligaciones.

73. Ta interpretacion es manifiestamente incorrecta.  El parrafo3 del articulo 24 es una
excepcion a la aplicacion de protecciones de las indicaciones geogréficas, y no una excepcion a las
obligaciones relativas alas marcas, o cualesquiera otras del régimen de la OMC.

Articulo 17 del Acuerdo sobrelos ADPIC

74. Por ultimo, las CE aegan que e Reglamento sobre las indicaciones geograficas constituye
una excepcion limitada a la proteccion de las mercas, permitida por € articulo 17 del Acuerdo sobre
los ADPIC -d uso leal de términos descriptivos- que tiene en cuenta los intereses legitimos de los
titulares de marcas y de los terceros.

75. Las afirmaciones de las CE resultarian mas convincentes s las CE no hubieran rechazado
especificamente un proyecto de modificacién del apartado 2 del articulo 14 del Reglamento sobre las

7 Primera comunicacion escrita de las CE, parrafo 312.
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indicaciones geogréficas tendiente a aclarar que las normas sobre las marcas que establecen
excepciones por "uso leal" son aplicables a las indicaciones geogréficas.'® Pero esa modificacion fue
rechazada, prefiriendose la "excepcion™ mucho més amplia que establece e Reglamento sobre las
indicaciones geograficas. En una excepcion limitada a la proteccion conferida por las marcas, como
la que establece la excepcion por "uso led"”, se tienen en cuenta los intereses legitimos del titular de la
marca y de los terceros, caso por caso y segun la forma en que se use € término descriptivo. Por
gemplo, deberia ser posible informar alos consumidores acerca del origen de un producto y sus
caracteristicas mediante € uso de términos descriptivos en un sentido no relacionado con lamarcasin
confundir afirmativamente a consumidor sobre la procedencia de los bienes. Es posible proteger d

mismo tiempo los intereses legitimos del consumidor, del titular de la indicacion geogréfica 'y del

titular de la marca de fébrica 0 de comercio. Pero en e Reglamento sobre las indicaciones

geograficas no se hacen tales distinciones, sino que simplemente se drece una inmunidad general

respecto de las medidas de los titulares de marcas, sobre |a Unica base de que determinada indicacion
geogréfica haya sido registrada. Ademés, con respecto a acance de la llamada "excepcion®,

Reglamento sobre las indicaciones geogréficas eimina totalmente el derecho del titular de lamarcaa
impedir que cual esquiera terceros la usen de un modo que induzca a confusion, lo cua es €l elemento
esencia de su interés legitimo. No se trata aqui de una excepcion limitada, y no se tienen en cuenta
los intereses legitimos ddl titular de la marca, como tampoco, por cierto, los del consumidor. Por

consiguiente, el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas no satisface los requisitos
del articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Conclusion

76. Sefior Presidente, Sefiores miembros del Grupo Especia: con esto concluye la exposicion
oral de los Estados Unidos de esta mafiana. Les agradecemos cordialmente su atencion y también, por
cierto, su disposicion para actuar en este Grupo Especia en € examen de las importantes cuestiones
planteadas en esta diferencia. Esperamos con gran interés las nuevas deliberaciones de esta tarde y
mafiana.

18 \/ éase Estados Unidos - Prueba documental 21.
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ANEXO A4

RESPUESTAS DE LOSESTADOSUNIDOSA LASPREGUNTASFORMULADAS
POR EL GRUPO ESPECIAL Y LAS COMUNIDADES EUROPEAS
A LASPARTESRECLAMANTESDESPUESDE LA
PRIMERA REUNION SUSTANTIVA

(8 dejulio de 2004)

P1. ¢En qué medida obliga al Grupo Especial la interpretacion que las CE dan a su propio
Reglamento? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

Respuesta

1.  El Grupo Especia no esta obligado por la interpretacion que las CE dan d Reglamento sobre
las indicaciones geogréficas. Con arreglo a articulo 11 del ESD, & Grupo Especid tiene que hacer
"una evauacion objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluacion objetiva de
los hechos ...". Por consiguiente, como destacd por gemplo € Organo de Apdacion en € asunto
India — Patentes (EE.UU.)", con frecuencia los Grupos Especiales tienen que hacer un examen
detalado de la legidacion interna de un Miembro para determinar su conformidad con las
obligaciones dimanantes de la OMC.> En esta condicion, € Grupo Especia tiene por cometido
verificar los hechos: € Grupo deberia "determinar € significado” de la legislacion interna, "como
elemento féctico”, para "comprobar s estos elementos facticos constituyen un comportamiento”
contrario alas disposiciones de laOMC? La parte que afirma laincompatibilidad —en esta diferencia,
los Estados Unidos y Audraia— tiene la obligaciéon inicia de presentar pruebas y documentos
suficientes para demostrar dicha incompatibilidad; s se cumple esta obligacion, corresponde a la
parte demandada —las CE- presentar pruebas o argumentos que rebatan la afirmacion.

2. Ensuanalisis de la legidacion interna, los Grupos Especiales y € Organo de Apelacion han
gfirmado expresamente que "no estamos obligados a aceptar |a interpretacion [de la legislacion
interna] dada por & [Miembro demandado]".* En € asunto India — Patentes (EE.UU.), & Organo de

1 Informe del Organo de Apelacion, India — Proteccion mediante patente de los productos
farmaceéuticos y los productos quimicos para la agricultura ("India — Patentes (EE.UU.)"), WT/DS50/AB/R,
adoptado el 16 de enero de 1998), parrafo 66 ("Es claro que para determinar si la India ha cumplido las
obligaciones que le impone ese apartado (8 a) del articulo 70) es esencial un examen de los aspectos pertinentes
delalegislacion internadelalndia. Sencillamente, el Grupo Especial no tenia modo alguno de determinarlo sin
hacer un examen delalegislacionindia’.)

2 \/éase también Informe del Organo de Apelacion, India — Patentes (EE.UU.), parrafo 67. Informe del
Organo de Apelacion, Estados Unidos — Medidas antidumping sobre determinados productos de acero
laminado en caliente procedentes del Japon ("Estados Unidos — Acero laminado en caliente"),
WT/DS184/AB/R, adoptado el 23 de agosto de 2001, parrafo 200; informe del Grupo Especial, Estados Unidos
— Articulos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 ("Estados Unidos — Articulo 301 de la Ley de
Comercio Exterior"), WT/DS152/R, adoptado € 27 de enero de 2000, parrafo 7.18; informe del Grupo
Especial, Estados Unidos — Ley Antidumping de 1916 — Reclamacién de las Comunidades Europeas ("Estados
Unidos— Ley de 1916 (CE)"), WT/DS136/R y Corr.1, adoptado el 26 de septiembre de 2000, y confirmado en €l
informe del Organo de Apelacion, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, pérrafos 6.48-6.50.

% Informe del Grupo Especial, Estados Unidos — Articulo 301 de la Ley de Comercio Exterior,
parafo 7.18.

* Informe del Grupo Especial, Estados Unidos — Articulo 301 de la Ley de Comercio Exterior,
parrafo 7.19.
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Apelacion sefidd que s @ Grupo Especid estuviera obligado a aceptar la interpretacion de la
legidlacion interna ofrecida por la India en esta diferencia, la consecuencia seria que "solo la India
podria evaluar s la legidacion india es compatible con las obligaciones que impone a este pais €
Acuerdo sobrelaOMC. Es claro que esto no puede ser asi".” En esta diferencia, el Grupo Especia y
e Organo de Apelacion rechazaron la explicacion dada por la India de ciertas "contradicciones' en su
legislacion interna® Ademés, s los Grupos Especiales aceptaran sin reservas la interpretacion dada
por € Miembro demandado a su derecho interno ello les impediria hacer su propia "evauacion
objetiva' de la cuestion, incluido & "elemento factico" de la legidacion interna.’

3. Aunque los Grupos Especiales no estén obligados a aceptar la interpretacion que un Miembro
demandado ofrezca de su propia legisacion, € Grupo Especid que se ocup6é del asunto
Estados Unidos- Articulo 301 sugirié que e Miembro demandado "puede razonablemente esperar
que se tenga muy en cuenta su opinion sobre el significado de su propia legisacion”.® No obstante, al
hacer una evaluacion objetiva los Grupos Especiales deben examinar criticamente |a interpretacion
ofrecida, como examinarian criticamente cualquier otra prueba de facto. A este respecto, los Grupos
Especiaes deben ponderar cuidadosamente las circunstancias y determinar qué crédito les merece la
interpretacion ofrecida.

4.  En dgunas circunstancias, la interpretacion puede derivarse de otros instrumentos juridicos
anteriores aladiferencia. Asi, en € asunto Estados Unidos — Articulo 301 € Grupo Especia estimo
que lainterpretacion dada por los Estados Unidos a su legislacion era especia mente creible porque se
reflggaba en una declaracion autorizada de accion administrativa ("DAA"), promulgada por €
Presidente antes de la diferencia, y aprobada por el Congreso de los Estados Unidos.”

5. En cambio, en la presente diferencia la cuestion quizés no consista tanto en € peso que deba
atribuirse a la interpretacion de las CE, sno mas bien en saber cud de las interpretaciones
contrapuestas debe tenerse en cuenta: |a proporcionada sisteméticamente alos Miembros de la OMC
en |os afios precedentes a la primera comunicacion escrita de las CE en este procedimiento, o bien la
gue figura por primera vez en dicha comunicacion.

6. En este contexto cabe mencionar las preguntas del Grupo Especial a las CE sobre s la
interpretacion dada por la Comisién a Reglamento N° 2081/92 es "vinculante para las Comunidades
Europeas' (pregunta 15); cud seriala expresion mas auténtica de la interpretacion del Reglamento en
el derecho de las Comunidades Europeas (pregunta 15), y s los Estados Miembros de las CE y €
Consgjo estan obligados por la interpretacion dada por la Comision a Reglamento (pregunta 70).

7.  Como estas cuestiones influyen también en laimportancia que € Grupo Especia debe atribuir a
la interpretacion de esta medida dada por la Comision en la presente dif erencia, los Estados Unidos
desean exponer sus opiniones al respecto.

8.  Segin d articulo 220 del Tratado Congtitutivo de la CE, € Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas y € Tribunal de Primera Instancia "garantizan ... € respeto del derecho en la

® Informe del Organo de Apelacién, India— Patentes (EE.UU.), parrafo 66.
6 Informe del Organo de Apelacion, India— Patentes (EE.UU.), parrafo 70.
" Véase e informe del Grupo Especial, Estados Unidos — Ley de 1916 (CE), parrafo 6.48.

8 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos — Articulo 301 de la Ley de Comercio Exterior,
parrafo 7.19.

9 Véase Grupo Especial, Estados Unidos — Articulo 301 de la Ley de Comercio Exterior, parrafos 7.111
y 7.112.
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interpretacion y aplicacion del presente Tratado".™® El Tribunal hainterpretado esta disposicion en el
sentido de que es la "autoridad interpretativa Ultima en relacion con @ Tratado Congtitutivo de
la CE".** El Tribunal de Justicia es la corte suprema del derecho comunitario, y sdlo su interpretacion
del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas seria vinculante para las ingtituciones y
los Estados miembros de las Comunidades. Aunque es cierto que en muchos Miembros de la OMC,
sino e todos, la méxima autoridad para la interpretacion del derecho interno son los tribunaes,
determinados aspectos del sistema comunitario son distintos de |os sistemas de otros Miembros 'y son
pertinentes para el examen de las pruebas en la presente diferencia por parte del Grupo Especial.

9.  Por gemplo, d Tratado Constitutivo de la CE prevé concretamente que la Comisién puede
interpretar o aplicar incorrectamente el derecho comunitario, y establece los procedimientos judiciales
para actuar contrala Comision (articulos 230 y 232 del Tratado Congtitutivo de la CE). Esto pone de
manifiesto que, en € derecho de las CE, la interpretacion que haga la Comision de este derecho no
parece gozar de ninguna autoridad especial con arreglo alalegislacion comunitaria, y de hecho puede
Ser erronea.

10. Un buen gemplo de €llo son las llamadas " cartas de seguridades’ enviadas por la Comision en
el gercicio de sus facultades respecto del derecho a la competencia. Cuando las partes comerciales
notifican a la Comision un acuerdo por € que piden una exencién a amparo del parafo 3 del
articulo 81 dd Tratado Congtitutivo de la CE, la Comisién puede responder enviando una "carta de
seguridades' oficiosa.  Esta carta recoge la opinidon de la Comision sobre la interpretacion y la
aplicacion de las leyes comunitarias relativas ala competencia, y es vinculante parala Comision. Sin
embargo, s e acuerdo es impugnado en un tribuna naciond, este tribuna no estara obligado por la
opinion de la Comision. Es mas, segun € Tribunal de Justicia de la CE, € tribuna naciona ni
siquiera estaré obligado a tener en cuenta la opinion de la Comision, aunque "puede” hacerlo. ™

11. En este mismo orden de ideas, en las actuaciones ante € Tribunal de Justicia de la CE la
Comision sudle presentar un escrito. No obstante, este escrito de la Comision no tiene mas peso ante
el Tribuna que un escrito presentado por una parte privada, por otra institucién comunitaria o por un
Estado miembro de las CE. En muchos casos, e Tribunal de Justicia ni siquiera acepta la
interpretacion dada por la Comisién alas disposiciones de la legidacion comunitaria.

12. De dlo se sigue pues que la interpretacion del Reglamento de las CE sobre las indicaciones
geogréficas ofrecida por la Comision ad Grupo Especia en esta diferencia (maxime teniendo en
cuenta que esta interpretacion contradice todas las interpretaciones anteriores de las CE) no es
vinculante para las Comunidades Europeas. No es més que la opinién de la Comision, y no reviste
ninguna autoridad especial.

10| as disposiciones del Tratado Constitutivo de la CE que se consideran en esta respuesta figuran en
Estados Unidos— Prueba documental 26.

1 EU Law (segunda edicién), Craig y De Burca, pagina 30. Estados Unidos — Prueba documental 27.
V éase también el dictamen del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 1/91 y el proyecto de Acuerdo de
Libre Comercio en Europa [1991] I-ECR 6079, parrafo 35, en el que el Tribunal de Justicia explica que "en la
asignacion de las responsabilidades definidas en los tratados", tiene "competencia exclusiva' para garantizar "€l
respeto del derecho". Estados Unidos— Prueba documental 28. En el dictamen 1/92 del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Europea, y también en el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio en Europa [1991] 2821,
parrafo 22, el Tribunal de Justicia afirma que sus decisiones son "vinculantes" en el ordenamiento juridico de la
Comunidad, de conformidad con €l articulo 220 del Tratado Constitutivo de la CE (antes articulo 164).
Estados Unidos — Prueba documental 29.

12 Bellamy & Child, European Community Law of Competition (quinta edicion, Roth), parrafo 10-028,
en el que cita el caso 99/79 Lancome v. Etos [1980] ECR 2511. Estados Unidos— Prueba documental 30.
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13. Laimportancia de este hecho para el presente Grupo Especia sereflejaen e g emplo siguiente:
supongamos que, a aplicar su interpretacion del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, la
Comision concede una solicitud de registro de una indicacion geogréfica para un producto de un
Miembro de la OMC, que no ha sido aprobada de conformidad con € apartado 3 del articulo 12 del
Reglamento. Al adoptar esta medida la Comision habria incumplido las disposiciones de los
articulos 12 y 12a, seguin las cuales solo puede recibirse una solicitud de uno de los terceros paises
gue hayan sido aprobados en virtud del apartado 3 del articulo 12. En otras palabras, la Comision
habria registrado una indicacion geogréfica siendo asi que e Consgo legislo que no debia registrarse
ninguna.

14. En tal caso, € acto de la Comision podria ser impugnado ante € Tribuna de Justicia por
cualquier Estado miembro o por € Consgjo o € Parlamento Europeo, con arreglo d articulo 230 del
Tratado Condtitutivo de la CE. Ademés, las personas fisicas o juridicas a las que la decision afecta
directa e individua mente también podrian impugnar € acto de la Comisién. En estas actuaciones, la
interpretacion dada por la Comision a Reglamento no seria vinculante para d Tribuna de Justicia;
por €l contrario, & Tribuna de Justicia podria deducir que la Comision no tenia derecho a hacer caso
omiso de los requisitos de los apartados 1y 3 ddl articulo 12.

15. A ederespecto, € Tribuna de Judticia de la CE ha resuelto que "los acuerdos de la OMC no
figuran en principio entre las normas alaluz de las cuales e Tribunal tiene que examinar la legalidad
de las medidas adoptadas por las ingtituciones comunitarias'.™® En otras paabras, € Tribuna de
Justicia de la CE no admitiria € argumento de la Comisién segin € cua ésta tenia derecho a hacer
caso omiso de las disposiciones del Reglamento para cumplir las normas juridicas de la OMC. En
cambio e Tribunal de Justicia aplicaria la legidacion de las CE aungue fuera incompatible con las
normas de laOMC.**

16. La Unica excepcion a este caso parece producirse cuando la legidacion de las CE "tiene por
objeto cumplir una obligacion determinada asumida en e contexto de los acuerdos de la OMC, o
cuando la medida comunitaria se refiere expresamente a las disposiciones de los acuerdos de
laOMC".*> Enta caso, € Tribunal de Justicia de la CE considerara si la legislacion comunitaria es
compatible con |as obligaciones dimanantes de la OMC que trata de cumplir. No obstante, aun en tal
caso e Tribunal de Justicia no permitira que la Comisién haga caso omiso de las disposiciones de un
reglamento. La Comision debe aplicar la legidacion. Si la Comision consideraba que la legidacion
era incompatible con las normas de la OMC, podia haber impugnado ante € Tribunal de Justicia de
la CE la adopcién de la legislacion por € Consgo, de conformidad con e articulo 230 del Tratado
Congtitutivo de la CE.

17. El Grupo Especia debe ser consciente también de que, segin € articulo 211 del Tratado
Condtitutivo de la CE, la Comision es responsable, en derecho comunitario, de velar por "la

13 Caso G93/02 P, Biret International SA v. Council of the European Union, sentencia de 30 de
septiembre de 2003, parrafo 52. Estados Unidos— Prueba documental 31.

14 véase el caso C-149/96, Portuguese Republic v. Council of the European Union, sentencia de 23 de
noviembre de 1999, parrafos 49 a 52. Estados Unidos — Prueba documental 32. Portugal alegé que una
decision del Consgjo relativa a acceso a mercado de los textiles de Pakistdn era contraria a derecho
comunitario por ser incompatible con las normas juridicas de la OMC. EIl Tribunal de Justicia se negb a
examinar €l argumento relativo a las normas juridicas de la OMC y sostuvo que la decision del Consegjo no
podia impugnarse por esas razones. El Tribunal de Justicia estimé que los argumentos relativos a las normas
juridicas de la OMC eran "infundados’, sin proceder a un examen a fondo. Por consiguiente, en lo esencial el
Tribunal de Justicia de la CE ha aceptado ya que la legislacion del Consgjo puede muy bien ser incompatible
con las normas de laOMC y sin embargo aplicarse en el ordenamiento juridico de las Comunidades.

15 Biret International SA, parrafo 53. Estados Unidos— Prueba documental 31



WT/DS174/R/Add.1
Pagina A-96

aplicacion" ddl Tratado Congtitutivo y de la legisacion secundaria. A este respecto, s la Comision
opina que un Estado miembro de la CE o cuaquier dra institucion han incumplido la legisacion
comunitaria, podra presentar una demanda a Tribuna de Justicia de la CE de conformidad con los
articulos 226, 230 6 232 del Tratado Congtitutivo de la CE. No obstante, la responsabilidad de la
Comision con areglo a articulo 211 no confiere ninguna condicion especia a la interpretacion del
derecho comunitario dada por la Comision. Las otras instituciones, y los Estados Miembros, pueden
sostener opiniones diferentes a las de la Comision —y lo hacen- en cuanto a significado de la
legidacion comunitaria. En ultimo término, corresponde a Tribuna de Justicia de la CE garantizar
"d respeto del derecho” seguin € articulo 220.

18. Por todos estos motivos, € Grupo Especia no deberia tener particularmente en cuenta la
interpretacion mas reciente de la Comisién respecto del Reglamento sobre las indicaciones
geogréficas, recien acufiada a los efectos de la presente diferencia.  Esta nueva interpretacion no
parece basarse en ningun aviso oficial; parece contradecir los términos del Reglamento, y no se diria
gue goce de autoridad o0 sea vinculante como materia de derecho comunitario. Ademés, como se ha
dicho anteriormente, los Estados Unidos temen mucho que la interpretacion de la CE no seria
aprobada por € Tribuna de Justicia de la CE.

P2. ¢Esaplicable e procedimiento de los articulos 5 y 6 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 a las
denominaciones de zonas geogr &ficas situadas fuera de las CE? Comunidades Europeas.

P3. La frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales’, del apartado 1 del articulo 12 del
Reglamento (CEE) N° 2081/92, ¢fue anterior al Acuerdo sobre los ADPIC? (e referia, en €
momento en que se la adopto, a algin acuerdo concretamente? ¢A qué acuerdos se refiere ahora?
¢Abarca los acuerdos bilaterales sobre la proteccion de determinadas indicaciones geogréficas?
Comunidades Europeas.

P4. ¢Es un hecho excepcional que €l texto del apartado 1 del articulo 12 del Reglamento (CEE)
N°2081/92 sblo abarque un nimero reducido de paises que no son Miembros de la OMC, pero la
frase de introduccién "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales' comprenda a la totalidad de los
Miembros de la OMC? ¢Por qué se mantuvo esta estructura cuando se modificod el Reglamento en
abril de 2003? Comunidades Europeas.

P5. En d péarrafo 8 de la declaracion oral de los Estados Unidos se da por supuesto que la
frase "[g]in perjuicio de acuerdos internacionales’, del apartado 1 del articulo 12 del Reglamento
(CEE) N° 2081/92, tiene por objeto mantener para las CE la posibilidad de proteger determinadas
indicaciones geograficas no comunitarias mediante acuerdos bilaterales. A juicio de los Estados
Unidos, ¢de qué modo se aplica esa frase a los acuerdos bilaterales? Sirvanse explicar también con
gué fundamento establecen los Estados Unidos la distincion entre los acuerdos bilaterales y los
demés acuerdos internacionales. Estados Unidos.

Respuesta

19. Laférmula"sin perjuicio” reconoce que los acuerdos internacionales pueden establecer normas
especificas sobre indicaciones geogréficas (esto es, especificando directamente la proteccion de las
indicaciones geogréficas para denominaciones concretas o especificando procedimientos y requisitos
para la proteccion de indicaciones geograficas de las partes en ese acuerdo). En tal caso, € régimen
establecido en un acuerdo internaciona se aplicard de modo directo.

20. En este contexto, cabe sefialar como antecedente que las CE han pedido y concedido proteccién
para indicaciones geogréficas especificas en acuerdos bilaterales con diversos paises. Disposiciones
de este tipo figuran, por gemplo, en & acuerdo concertado por las CE con Canadg, Chiley Sudéfrica,
entre otros, en € sector vinicola, por € cua se concede proteccion en toda la Comunidad a
determinados términos geograficos enumerados en esos acuerdos, con arreglo a procedimientos
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especificos’® Y, desde luego, e reglamento bésico de las CE sobre e vino, que es €
Reglamento (CEE) 1493/1999 del Consgo, establece que los vinos importados que lleven una
indicacion geogréfica podran beneficiarse del plan de las CE para la proteccion y € control de las
indicaciones geogréficas "bajo condicion de reciprocidad”.'’ Ademés, € Reglamento de las CE sobre
el etiquetado del vino, que prevé las normas para la aplicacion del Reglamento N° 1493, dispone que
la utilizacién de indicaciones geogréficas para € vino de terceros paises no debe inducir a confusion
con la indicacién geografica de "otro vino importado incluido en las listas de acuerdos celebrados

entre la Comunidad y terceros paises'.*®

21. En otras paabras, en este sector las CE prevén ciertas normas generales para la utilizacion de
indicaciones geogréficas de terceros paises, pero las someten a acuerdos especificos que las
Comunidades han concertado con ciertos paises terceros para la proteccion de determinadas
indicaciones geogréficas.

22. De modo andogo, en relacidn con otros productos no viticolas la declaracion conjunta incluida
en e acuerdo bilatera entre Suiza y la CE "sobre la proteccion de indicaciones geogréficas y
denominacién de origen de los productos agricolas y aimenticios’, prevé normas especiales para €
registro de indicaciones geogréficas suizas y las estructuras de control que deben exigirse a Suiza:

[L]as Partes se concederan proteccién mutua de las denominaciones de origen y las
indicaciones geogréficas de los productos que se incluiran en € Acuerdo sobre
Comercio de Productos Agricolas en base a la legidacion equivaente, en lo relativo
tanto a las condiciones que regulan € registro de denominaciones de origen e
indicaciones geograficas de productos como a los dispositivos de control.

23.  Asi pues, paratener en cuenta la probabilidad de que las " condiciones que regulan € registro de
[denominaciones de origen e indicaciones geogréficas de productos] y los "dispositivos de control” no
sean necesariamente idénticas a las condiciones y estructuras de control prescritas en el Reglamento
de las CE sobre indicaciones geogréficas, e mencionado Reglamento establece que las condiciones y
las estructuras de control exigidas a terceros paises en € Reglamento se entienden "sin perjuicio de
los acuerdos internacionales’, como e negociado con Suiza.

24. Hay otros giemplos de acuerdos bilaterales a los que parece que se aplique la férmula "sin
perjuicio”. Por gemplo, hay acuerdos bilateraes para la proteccién de determinadas indicaciones
geogréficas entre Estados miembros de las CE y terceros paises, como los celebrados entre Austraiay
la Republica Checoslovaca, 0 entre Portugal y la Republica Checoslovaca para b proteccion de

16 véase, por ejemplo, el Acuerdo entre Canaday la Comunidad Europea sobre el Comercio de Vinosy
Bebidas Espirituosas, articulos 10 y 11 ("En aplicacion de los apartados 1y 2, tras la recepcion de una solicitud
oficial por nota diplomética de Canada en la que se justifique que los nombres contemplados en el apartado 1
son indicaciones geogréficas, la Comunidad tomaré |as medidas necesarias para que | as autoridades competentes
responsabl es de |a aplicacion protejan los nombres que figuran en laletrab) del anexo 111 de modo que los vinos
presentados o designados incorrectamente con una indicacion geografica canadiense no se comercialicen o se
retiren del mercado"). Estados Unidos — Prueba documental 33. Véase también el Acuerdo entre la Comunidad
Europea y la Replblica de Sudafrica sobre € Comercio del Vino, http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/oj/dat/2002/1_028/1 02820020130en00040105.pdf.

7 Reglamento (CEE) N° 1493/1999 del Consgjo, de 17 de mayo de 1999, OJ L 179, 14.7.1999,
paginal, anexo VIl (G)(4). Estados Unidos— Prueba documental 34.

18 Articulo 36(3) del Reglamento (CEE) N° 753/2002 de la Comisién, de 29 de abril de 2002, que
establece ciertas normas para la aplicacion del Reglamento (CEE) N° 1493 del Consgjo en cuanto a la
descripcion, designacién, presentacion y proteccion de ciertos productos del sector vinicola, OJ L 118, 4.5.2002,
pagina l. Estados Unidos— Pruebadocumental 35.
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determinadas indicaciones geogréficas checas™ Como observo e Tribunal Supremo de Justicia de
Portugal en un asunto referido a este Ultimo acuerdo, la formula empleada en e Reglamento sobre
indicaciones geograficas —"[s]in perjuicio de los acuerdos internacionales'— tiene por objeto excluir de
"su campo de aplicacion a los paises terceros que sean partes en acuerdos celebrados con Estados
miembros'.?® Hay otros acuerdos bilaterales y plurilaterales sobre |as indicaciones geogréficas, en los
gue participan Estados. En & documento de la OMC IP/C/W/85/Add.1, de 2 de julio de 1999,
titulado "Vision genera de los sistemas internacionaes existentes de notificacion y registro de las
indicaciones geograficas para los vinos y bebidas espirituosas (nota de la Secretaria)”, se ofrecen
gemplos al respecto. Como se ha indicado anteriormente, algunos de estos acuerdos prevén la
proteccion de nombres especificos de indicaciones geograficas (como € Acuerdo entre Austria y
Checodovaquia, que protege una lista de indicaciones geogréficas designadas) y la Convencién
(plurilateral) de Stresa™, que protege un gran niimero de nombres de quesos.

25. Ademas, las CE estan tratando de concertar acuerdos mas especificos sobre las indicaciones
geogréficas. Por gemplo, e parafo 4 del articulo 46 del Acuerdo de Cotonou establece que la
Comunidad, sus Estados miembros y los Estados ACP podran eventualmente celebrar acuerdos que
tengan por objeto la proteccion de las marcas e "indicaciones geogréficas para los productos que
presenten un interés particular” paralas partes. Asimismo, hay negociaciones en curso entre las CE 'y
China para concertar un acuerdo bilatera sobre las indicaciones geogréficas (véase
http://europa.eu.int/comm/ external _relations/china/intro/sect.htm).

26. En d contexto de todos esos acuerdos bilaterales y plurilaterales, la formula "sin perjuicio”
permite a la Comision aplicar los regimenes concretos de proteccion de las indicaciones geograficas
estipulados en los acuerdos internacionales, independientemente del Reglamento. Por gemplo, s
las CE celebran un acuerdo con un tercer pais para proteger las indicaciones geogréficas relativas a
determinados productos agricolas de ese pais, no sera necesario utilizar |os procedimientos de registro
previstos en € Reglamento. La Comisién puede limitarse ainsertar las denominaciones en € registro,
sobre la base del régimen internacional recién establecido y afiadiendo la férmula "sin perjuicio” del
Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.

27. De modo andogo, s en un acuerdo internacional se estableciesen procedimientos especiaes
que regulasen € registro de indicaciones geogréficas para productos de determinados paises terceros,
el Reglamento no impediria a la Comisiéon aplicar directamente estos procedimientos, aunque sean
distintos de los previstos en € Reglamento.

28. En esos casos € acuerdo internacional se aplicaria directamente, sin que fueran necesarias
normas de aplicacion. En resumidos términos, en vez de aplicar el Reglamento la Comision aplicaria
las normas especificas del acuerdo que se refieren ala situacion particular creada. La autoridad de la
Comision para efectuar este acto procederia directamente del régimen internacional a que se aplica
desplazando a las normas generales del Reglamento de las CE sobre |las indicaciones geograficas.

19 véase el Asunto C-216/01, Budejovicky Budvar v. Rudolf Ammersin, sentencia de 18 de noviembre
de 2003, parrafos 70 y 71 (en la que €l Gobierno francés afirmé que la férmula "sin perjuicio” preservaba las
protecciones ofrecidas por el acuerdo austro-checoslovaco; no obstante, € Tribunal de Justicia no tuvo que
tratar de este argumento, porque el asunto se decidi6 en base a otras alegaciones). En laépoca en que se produjo
ladiferencia, la Republica Checa, Estado sucesor de la Republica de Checoslovaquia, no era Estado miembro de
la Unién Europea y por consiguiente era un pais tercero a estos efectos. Estados Unidos — Prueba
documental 36.

20 Estados Unidos— Prueba documental 37.

21 Firmeda el 1° de junio de 1951, y que entr6 en vigor el 12 de julio de 1953. Hasta la fecha las partes
contratantes son Austria, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Paises Bajosy Suiza.
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29. Encambio, en €l caso de la obligacion de conceder trato nacional previstaen el Acuerdo sobre
los ADPIC no existe ningun régimen especifico de registro internacional que la Comisién deba
aplicar. Ni siquiera se presume que la Comision vaya a aplicar un régimen internacional cualquiera
Lo que si parece reconocer la Comisidn es que esta aplicando e régimen de registro de la Comunidad.
No obstante, invocando a parecer las prescripciones relativas a la obligacion de trato nacional, del
Acuerdo sobre los ADPIC, la Comisién dice ahora que tiene que aplicar € régimen comunitario de un
modo distinto a del régimen que adopté € Consgo.

30. Por lo tanto, la Comision aplica presuntamente un régimen que no esta previsto en un acuerdo
internacional ni en e derecho comunitario. En pocas palabras, no existen normas concretas de un
acuerdo internacional que deban aplicarse; 1o que pretende la Comision es modificar por su cuenta la
normativa genera de la Comunidad.

31l. Sin embargo, la clausula "sin perjuicio” no autoriza a la Comision a aplicar normas totalmente
desprovistas de fundamento juridico en € derecho internaciona o en & derecho comunitario.
Ademas, en € derecho comunitario general, tal como lo entienden los Estados Unidos, la Comision
no goza de autoridad legal para modificar un reglamento del Consgo, 0 negarse a aplicarlo. Solo €
Consgo puede modificar sus propios reglamentos.

32. En consecuencia, la Comisién no parece tener ninguna autoridad legal para recibir solicitudes
de indicaciones geogréficas relativas a productos de un tercer pais, salvo que este tercer pais haya
pedido la aprobacion de la Comisién, de conformidad con € apartado 3 del articulo 12 del
Reglamento, y la haya obtenido.

33. En cuanto a la pregunta del Grupo Especial sobre s esos acuerdos son necesariamente
"bilaterales’, las CE solicitan de ordinario €l trato reciproco, o que da a entender que, por lo generd,
estos acuerdos son bilaterales. Pero los Estados Unidos observan que las CE estdn negociando
acuerdos en e sector del vino con Mercosur, que probablemente podrian considerarse plurilaterales:
la Convencion de Stresa, antes mencionada, también es plurilateral. Es posible, desde luego, que un
acuerdo multilateral prevea procedimientos y condiciones concretas para registrar y proteger ciertas
indicaciones geogréficas de todas las partes en €l acuerdo, como han negociado anteriormente las CE
de manera bilatera y plurilateral. Sin embargo, por |as razones antes mencionadas, € Acuerdo sobre
[aOMC no esuno de €los.

P6. ¢Qué significado atribuye Australia a la frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales’,
del apartado 1 del articulo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? Australia.

P7. En e Reglamento (CEE) N° 2081/92, ;determinan la ultima frase del apartado 3 del
articulo 12y la primera del articulo 12bis ("En €l caso previsto en el apartado 3 del articulo 12") una
limitacion a la aplicabilidad del articulo 12bis? Comunidades Europeas.

P8. ¢Cudles referencias a un "pais tercero" o "tercer pais’, de los articulos 12, 12bis, 12ter
y 12quinquies del Reglamento (CEE) N° 2081/92 comprenden a todos los Miembros de la OMC, y
cudles no? ¢Qué determina, en cada referencia, € significado de "pais tercero" o "tercer pais'?
¢Por qué no se emplean expresiones diferentes? Comunidades Europeas

P9. ¢A qué se debe que, en e Reglamento (CEE) N° 2081/92, silo se mencione a "un Miembro de
laOMC" 0 "un Estado Miembro dela OMC" respecto del derecho de oposicion previsto en la letraa)
del apartado 2 del articulo 12ter y €l apartado 1 del articulo 12quinquies? ¢ Tiene que ver con esto el
hecho de que & Reglamento (CE) N° 692/2003 explique, en su décimo considerando, que las
disposiciones sobre la oposicion se aplican sin perjuicio de los acuerdos internacionales, pero en
noveno considerando explique que la proteccion bajo registro esta abierta a las denominaciones de
los terceros paises en condiciones de reciprocidad y equivalencia? Comunidades Europeas
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P10. ¢Ha reconocido la Comision a algin pais conforme al procedimiento establecido en e
apartado 3 del articulo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¢Ha pedido algin pais €
reconocimiento a través de ese procedimento? Comunidades Europeas

P11. ¢Se ha presentado alguna vez una solicitud de registro con arreglo al Reglamento (CEE)
N°2081/92 respecto de la denominacién de una zona geografica situada fuera de las CE? En caso
afirmativo, ¢qué ocurrié? Comunidades Europeas.

P12. ¢Se ha presentado alguna vez a las autoridades de su pais una solicitud de registro por una
agrupacion o una persona fisica o juridica interesada en una indicacion geogréfica de productos
agricolas o alimenticios originarios del territorio de su pais con arreglo al Reglamento (CEE)
N°2081/92? En caso negativo, ¢conocen ustedes larazon de ello? Estados Unidosy Australia.

Respuesta

34. Como explicaron los Estados Unidos d Grupo Especia durante su primera reunion, no existe
ninguna oficina de la Administracion estadounidense gque se encargue de tramitar las solicitudes de
registros de indicaciones geogréficas en las CE; tampoco pueden los Estados Unidos determinar si
estas solicitudes reunirian los requisitos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas,
como prescribe este Reglamento.”* Por consiguiente, no esta claro a quién deberia enviarse esta
solicitud.

35.  No obstante, después de consultar a varias dependencias de la Administracion estadounidense,

no resulta que se haya presentado ninguna solicitud, aunque ha habido conversaciones con elementos
interesados del sector privado sobre la fdta de acceso ad sistema de indicaciones geogréficas de

las CE. Los Estados Unidos no conocen todas las razones por las que una persona con unaindicacion
geogréfica basada en los Estados Unidos no presentaria una solicitud. Empero, como ilustra e caso

de la Comision de la Patata de Idaho, que protege a la marca de certificacion "patatas de Idaho” en los
Estados Unidos, estos titulares reconocen que seria indtil presentar una solicitud, porque los
Estados Unidos no satisfacen |os requisitos de equivalenciay reciprocidad previstos en € Reglamento
sobre las indicaciones geogréficas.

36. En su testimonio ante e Comité de Agricultura de la Camara de Representantes de los
Estados Unidos, € 22 de julio de 2003, un representante de la Comision de la Patata de Idaho
atestigud que € pais que desee conseguir la proteccion de las indicaciones geogréficas para sus
nacionales al amparo del Reglamento tiene que demostrar que "ha adoptado esenciamente el sistema
de la UE para proteger las indicaciones geograficas. Esto pone ala UE en condiciones de evaluar las
leyes de otro Miembro de la OMC, y hacer una determinacién en el sentido de que su Sistema para
proteger las indicaciones geogréficas re(ine las condiciones de reciprocidad con las leyes de la UE".?®
Tras afirmar que "ajuicio de la UE, € sistema actua de marcas de certificacion de los Estados Unidos
no es suficiente”, & representante llegd a la conclusion de que no habia ningin medio de que los
productores agricolas de los Estados Unidos pudiesen conseguir esta proteccion. El representante
afiadié que "los abogados que hemos contratado en la UE para investigar y asesorarnos sobre
cualquier recurso que pudiéramos alegar han llegado en todos los casos a la misma conclusion: €
sstema de la UE nos ha dgado sencillamente fuera. Somos impotentes para proteger nuestra
denominacion en la UE, mientras que los nacionales de la UE son libres de registrarlay utilizarla. **

22 parrafo 2 del articulo 12bis del Reglamento sobre |as indicaciones geogréficas.
23 v éase Estados Unidos— Prueba documental 38, pagina 352.

24 Estados Unidos— Prueba documental 38, pagina 353.
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37.  Quelos Estados Unidos sepan, la situacion de la Comision de la Patata de Idaho no es Unica, y
su opinion a respecto, expuesta en declaraciones publicas, es compartida por muchos interesados de
los Estados Unidos. Por giemplo, € Consglo de Exportacion de Productos Lacteos y la Federacion
Naciona de Productores de Leche se han quegado a Gobierno de los Estados Unidos de que, a falta
de una legidacion estadounidense equivalente a la de las CE, los ciudadanos americanos ro pueden
registrar sus indicaciones geogréficas en laUE.*

38. Ni la Comisién de la Patata de Idaho ni ningun otro interesado de los Estados Unidos han
recibido informacién del Gobierno que invalide esta conclusion. Por e contrario, como se indicaba
en la primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, las CE han dgjado en claro en numerosas
ocasiones, entre ellas durante los cinco afios de consultas, que los Estados Unidos tendrian que
satisfacer las condiciones de reciprocidad y equivalencia para registrar indicaciones geograficas
basadas en aguel pais, y que no las satisfacen. Es mas, en su respuesta de 16 de enero de 2003 ala
preocupacion expresada por los Estados Unidos respecto de las condiciones de equivaencia y
reciprocidad aplicadas d registro de indicaciones geogréficas, las CE decian concretamente que "es
cierto que las indicaciones geograficas estadounidenses no pueden registrarse en la UE", pero
afirmando que habia otros medios de proteccion (por gemplo, las normas sobre la competencia
desled de los Estados miembros).”

39. En otras palabras, la ausencia de solicitudes parece ser resultado del éxito del Reglamento de
las CE sobre las indicaciones geograficas en levantar barreras a estas solicitudes.

P13. ¢De qué facultades discrecionales dispone la Comisién en la aplicacion del Reglamento (CEE)
N°2081/92? Comunidades Europeas.

P14. Srvanse exponer su punto de vista acerca de s es 0 no aplicable en e marco del Acuerdo
sobrelos ADPIC, y en qué medida, la distincion elaborada en la jurisprudencia del GATT yla OMC
entre las disposiciones imperativas y las discrecionales. ¢Afecta a la aplicabilidad de esa distincion
la naturaleza de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC gue no constituyen prohibiciones,
sino que obligan a los Miembros a adoptar determinadas medidas? Estados Unidos, Australia 'y
Comunidades Europeas.

Respuestas

40. Enlapresente diferencia, las CE aegaron, en & pérrafo 12 de su declaracion oral que®”:

Para acreditar su alegacion, los reclamantes tendrian que haber establecido que €
Reglamento N° 2081/92 impone necesariamente e registro de la indicacion
geogréfica posterior que puede inducir a confusion. Paraello, a su vez, tendrian que
haber demostrado que € apartado 3 del articulo 14 no puede interpretarse de modo
gue permita a la autoridad competente denegar € registro de las indicaciones
geogréaficas que pueden inducir a confusién. Como minimo absoluto, los reclamantes
tendrian que haber acreditado que, en la préctica, € apartado 3 del articulo 14 se
interpretay aplica en forma que da lugar sistematicamente al registro de indicaciones
geogréficas que pueden inducir a confusion. Nada de todo ello han acreditado los
reclamantes. En realidad, ni siguiera han intentado hacerlo. Como ya he indicado, su

% Véase la carta del Consejo de Exportacion de Productos Léacteos y la Federacion Nacional de
Productores de Leche a la Oficina del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales
Internacionales, de 26 de marzo de 2004. Estados Unidos— Prueba documental 39.

26 \/gase Estados Unidos— Prueba documental 40.

27 \/ éase también la Primera comunicacion escrita de la CE, parrafos 277 y 292.
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reclamacion es puramente tedrica. El Grupo Especial, por lo tanto, deberiallegar ala
conclusion de que, de hecho, la aegacién de los reclamantes careceria de fundamento
aun con su propia interpretacion del parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los
ADPIC.

41, Esta no es una lectura adecuada del andisis obligatorio/discrecional. El parrafo 1 del
articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que los Miembros deben conferir alos titulares de
marcas de fabrica o de comercio registradas ciertos derechos exclusivos para impedir la utilizacion de
signos que induzcan a confusion, incluidas las indicaciones geogréficas. Un Miembro de la OMC no
puede negarse a conceder este derecho, garantizado por € Acuerdo sobre los ADPIC, so pretexto de
que no es probable que @ titular de una marca de fébrica o de comercio registrada la necesite en vista
de como las CE podrian aplicar € apartado 3 del articulo 14. Y sin embargo, esto es precisamente |0
gue las CE aducen. Ademas, € apartado 3 ddl articulo 14 no puede reemplazar enteramente a este
derecho. En primer lugar, € mencionado péarrafo se aplica solamente en caso de una posible
confusion con marcas de fabrica o de comercio "habida cuenta del renombre y la notoriedad de una
marcay de la duracion del uso de la misma'. En cambio, los derechos del parrafo 1 dd articulo 16
deben conferirse independientemente del renombre, la notoriedad o la duracién del uso de la marca de
comercio registrada. Sin embargo, més importante es que € apartado 3 del articulo 14 no puede
sustituir enteramente a los derechos del parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, si no
es posible determinar con certidumbre en é momento del registro s la utilizacion de una indicacion
geogréfica dard lugar probablemente a una confusion con la marca de fébrica 0 de comercio
registrada, ya que esta determinacion se hace caso por caso y puede requerir una evaluacion del uso
de laindicacion geogréfica en e mercado.

42.  Entérminos mas sencillos, las CE no pueden conceder |os derechos exclusivos requeridos alos
titulares de marcas de fébrica o de comercio registradas con arreglo a parrafo 1 del articulo 16 del
Acuerdo sobre los ADPIC invocando la esperanza poco realista de que las autoridades comunitarias
haran que € gercicio de estos derechos sea innecesario gracias a la aplicacion del apartado 3 del
articulo 14 del Reglamento sobre |as indicaciones geograficas. Las CE afirman incorrectamente que,
para establecer su reclamacion a amparo del parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC,
los Estados Unidos "tendrian que probar que € Reglamento N° 2081/92 impone la necesidad de
registrar indicaciones geogréficas que inducen a confusion”.”® No se trata de saber si las CE tienen
facultades juridicas discrecionales para conceder o denegar € registro de indicaciones geogréficas
cuando existe una posibilidad de confusion con cualquier marca de comercio (aunque las CE no
tienen estas facultades discrecionaes); se trata de saber s las CE conceden a los titulares de las
marcas de comercio registradas |os derechos a que se refiere @ parrafo 1 del articulo 16.

43.  Asi pues, en € contexto de esta diferencia se ha producido un incumplimiento, porque las CE
no han previsto e mencionado derecho en su legidacion interna.  El andlisis obligatorio/discrecional
No €S necesario en este caso. Aun asi, no quiere decirse con ello que no fuera pertinente en otros
contextos relativos a Acuerdo sobre los ADPIC, incluso en los casos en que e Acuerdo obligaalos
Miembros a adoptar ciertas medidas. Por gemplo, s un Miembro mantiene una medida que impide
afirmativamente a sus autoridades adoptar las medidas requeridas con arreglo a un andisis
obligatorio/discrecional, esta medida representaria un incumplimiento de una obligacion previstaene
Acuerdo sobre los ADPIC.

44.  Por ultimo, las CE sostienen sin fundamento alguno que para impugnar e Reglamento sobre las
indicaciones geogréficas debe demostrarse la existencia de un "cuadro persistente”’ de registros de
indicaciones geogréficas que inducen a confusion. Como se ha explicado anteriormente, las CE estén
obligadas a prever un derecho en su legidacion interna, y no lo han hecho. No obstante, los
Estados Unidos observan que, en la Unica vez que las CE se remitieron a apartado 3 del articulo 14, la

28 primera comunicacion escrita de las CE, parrafo 267.
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Comision decidio registrar el nombre Bayerisches Bier como indicacion geogréfica, a pesar de haber
sido informadas de que una marca comercia ("Bavaria') utilizada para la cerveza incluia este nombre
(al parecer en latraduccion).”® Esta aplicacion especifica del Reglamento no inspira mucha confianza
a los Estados Unidos en cuanto a que € apartado 3 del articulo 14 equivalga a los derechos de los
titulares de las marcas de comercio registradas, previsto en € parrafo 1 del articulo 16.

P15. ¢Cudl seriala expresion mas auténtica de la interpretacion del Reglamento (CEE) N° 2081/927?
¢ES juridicamente vinculante respecto de las CE una declaracion formulada por su delegacion ante
este Grupo Especial? Comunidades Europeas.

Respuesta

Véase larespuesta ala pregunta 1.

P16. ¢Podrianlas CE presentar al Grupo Especial alguna declaracion oficial anterior a su primera
comunicacion escrita en que se afirme que las denominaciones geograficas de zonas situadas en
todos los Miembros de la OMC pueden registrarse con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 sin
cumplir sus requisitos de equivalencia y reciprocidad? Comunidades Europeas.

Respuesta

45,  Véase Estados Unidos — Prueba documental 40 en la que puede verse que, en una comunicacion
alos Estados Unidos, las CE confirman que las indicaciones geogréficas estadounidenses "no pueden
registrarse en laUE". Véase también Estados Unidos — Prueba documental 44 (diapositiva 14/15).

P17. Laexplicacion dada por las CE sobre la posibilidad de registro de las indicaciones geogréficas
extranjeras con arreglo a su sistema, formulada en su comunicacion escrita al Consgjo delos ADPIC
en septiembre de 2002 (IP/C/M/37/Add.1, parrafo 142, y Anexo, paginas 85 a 94), ¢esta en
conformidad con los articulos 12 a 12quater del Reglamento? ¢Por qué, en esa comunicacion
escrita, no se hizo ninguna salvedad respecto de la aplicabilidad a las indicaciones geogréficas
extranjeras de los requisitos de equivalencia y reciprocidad si no eran aplicables a los Miembros de
la OMC, alosque sedirigiala comunicacion? Comunidades Europeas.

P18. ¢Estuvieron de acuerdo los Estados miembros de las CE con la declaracion escrita de la
Comisioén dirigida al Consgjo de los ADPIC en septiembre de 2002 respecto de las condiciones de
registro de las indicaciones geogréficas extranjeras? ¢Coémo puede garantizar la Comision que €
Consgjo de Ministros no impediréa el registro, conforme al Reglamento, de la denominacién de una
zona geogr afica situada en un tercer pais, Miembro de la OMC, por no cumplir éste las condiciones
de equivalencia y reciprocidad establecidas en e apartado 1 de articulo 12?
Comunidades Europeas

P19. ¢Se ha pronunciado alguna vez alguna autoridad judicial acerca de s los terceros paises
disponen de proteccién mediante registro con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? S la
Comisién registrara la denominacién de una zona geogr éfica situada en un tercer pais, Miembro de
la OMC, ¢podria ese registro quedar sujeto a revision judicial por estar situada la zona en €
territorio de un Miembro de la OMC que no cumple las condiciones de equivalencia y reciprocidad
del apartado 1 del articulo 12 del Reglamento? Comunidades Europeas.

P20. Con referencia al parrafo 43 de la declaracion oral de las CE: ¢cuestionan las CE que los
requisitos de equivalencia y reciprocidad, como los que figuran en lo apartados 1y 3 del articulo 12
del Reglamento (CEE) N° 2081/92, s se aplicaran a otros Miembros de la OMC, serian

29 \/éase Estados Unidos— Prueba documental 41.
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incompatibles con las obligaciones de trato nacional establecidas en el Acuerdo sobrelos ADPIC y/o
en e parrafo 4 del articulo I11 del GATT de 1994? Comunidades Europeas

P21. S Suiza, en su caracter de Miembro dela OMC, esta facultada para solicitar €l registro de sus
indicaciones geograficas con arreglo al Reglamento (CEE) NP 2081/92 sin cumplir los requisitos de
equivalencia y reciprocidad, ¢qué objeto tenia su declaracion conjunta con las CE acerca de las
indicaciones geogréficas, que figura en Estados Unidos - Prueba documental 6 y se menciona en €l
parrafo 119 de la primera comunicacion escrita de los Estados Unidos y en los parrafos 243 y 244 de
la primera comunicacion escrita delas CE? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas

Respuesta

46. Aunque los Estados Unidos no pueden hablar en nombre de Suiza, en su opinion s en €

Reglamento sobre las indicaciones geograficas no hubiera ninglin requisito relativo ala equivalenciay
la reciprocidad, como sostienen las CE, no tendria mucho sentido que Suiza llegase a un acuerdo
sobre la "proteccion mutua' de las indicaciones geogréficas "sobre la base de la legidacion
equivaente’. En efecto, Suiza aceptaria asi condiciones mas onerosas que las requeridas por €

Reglamento. En cambio, este acuerdo seria Util s ello significase que Suiza no tenia que satisfacer los
requisitos de equivalenciay reciprocidad del Reglamento.

P22. ¢Existe alguna prescripciéon legal o alguna otra disposicion comunitaria o de las leyes
nacionales gue asegure gue las agrupaciones o0 personas facultadas para solicitar € registro con
arreglo al articulo 5 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 sean siempre, o por lo general, ciudadanos o
personas juridicas de las CE organizadas conforme a la legisacién de las CE o de los Estados
miembros de las CE? ¢Qué condiciones se han establecido para que las personasfisicas o juridicas
puedan solicitar € registro conforme al apartado 1 del articulo 5? Estados Unidos, Australia y
Comunidades Europeas.

Respuesta

47.  Segun d articulo 5 del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, sblo una asociacion de
productores y/o transformadores interesados en € mismo producto agricola o en € mismo producto
alimenticio pueden solicitar un registro de indicacion geogréfica; € articulo 2 del Reglamento (CEE)
de la Comisién N° 2037/93, de 17 de julio de 1993, permite la presentacion de una solicitud por
parte de un grupo de individuos sin personaidad juridica cuando la ley del pais considere a dicho
grupo persona juridica. Con arreglo a apartado 2 del articulo 5, "la solicitud de registro presentada
por una agrupacion o por una persona fisica o juridica solo podra referirse a los productos agricolas o
alimenticios que ésta obtenga o produzca' en una determinada region. Por consiguiente, en lo relativo
a las solicitudes de indicaciones geogréficas que se refieran a regiones de las CE, de ello parece
desprenderse que entre las personas que tienen derecho a presentar una solicitud para indicaciones
geograficas basadas en las CE figuran las personas juridicas, en virtud del derecho nacional del

Estado miembro, que producen o transforman productos en una determinada region de este Estado
miembro; en otras palabras, estos solicitantes son, por |o general, personas juridicas con arreglo ala
ley de las CE o del Estado miembro de las Comunidades. Es més, en la préctica toda entidad
comercia que cultive productos agricolas o transforme aimentos en un Estado miembro de las CE
constituira una entidad juridica a este efecto, en virtud del derecho de dicho Estado miembro.

48. Desde luego, € articulo 12bis prevé las solicitudes de "una agrupacion o una persona fisica o
juridica, como se contempla en los apartados 1 y 2 ddl articulo 5, de un tercer pais' que satisfaga las

30 Que establece normas detalladas de aplicacion del Reglamento (CEE) del Consejo N° 2081/92 sobre
la proteccion de indicaciones geograficas y denominaciones de origen para los productos agricolas y
alimenticios, OJ L 185, 28.7.1993, pagina 5 (RECL — Prueba documental 2 a).
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condiciones de equivalencia y reciprocidad, de modo que las mismas consideraciones rigen con
respecto a los licitantes de terceros paises que relinan las condiciones prescritas, "las personas
juridicas’ de este tercer pais que produzcan u obtengan € producto en ese pais también podran
presentar una solicitud para sus indicaciones geogréficas.

P23. ¢COmo interpretan, en relacion con esta diferencia, € término "nacionales’, empleado en
parrafo 3 del articulo 1, incluidasunota 1, y en €l parrafo 1 del articulo 3y €l articulo 4 del Acuerdo
sobre los ADPIC y en  articulo 2 del Convenio de Paris (1967)? ¢Figuran necesariamente entre los
nacionales de un Miembro las personasfisicas o juridicas que tengan domicilio o un establecimiento
industrial o comercial, real y efectivo, en ese Miembro? Estados Unidos, Australiay Comunidades
Europeas.

Respuesta

49. Segunlanota 1l del parafo 3 del articulo 1, por "nacionales' de un Estado Miembro delaOMC
que tenga un territorio aduanero distinto, como las CE, se entenderén las "personas fisicas o juridicas
gue tengan domicilio 0 un establecimiento industrial o comercia, red y efectivo, en este territorio
aduanero”. Esta definicidn se aplica a Acuerdo sobre los ADPIC en general y, por consiguiente,
también es aplicable alos parrafos 1 y 4 del articulo 3 de dicho Acuerdo. Asi por gemplo, en virtud
del parrafo 1 el articulo 3, las CE estén obligadas a conceder a los nacionales de otros Miembros un
trato no menos favorable que € que conceden a las personas fisicas o juridicas que tienen un
establecimiento industrial 0 comercia rea y efectivo en las CE. Ademés, segin d articulo 2 del
Convenio de Parfs, e término "nacionales' se aplica a la vez a las personas fisicas y juridicas™, y,
seguin € articulo 3, las personas que no sean nacionales de un pais miembro de la Union de Paris, pero
estén domiciliadas o tengan un establecimiento industrial o comercial rea y efectivo en € territorio de
uno de los paises miembros, recibiran también € trato de nacionales de ese pais miembro.

P24. En suopinidn, ¢qué personasfisicas o juridicas pueden considerarse "partesinteresadas’ en el
sentido del parrafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobrelos ADPIC? ¢Es pertinente a ese respecto €
parrafo 2 del articulo 10 del Convenio de Paris (1967)? Estados Unidos, Australia y
Comunidades Europeas.

Respuesta

50. El término "partes nteresadas’ no esta definido en e Acuerdo sobre los ADPIC, pero en su

significado corriente con arreglo a parrafo 2 del articulo 2 de ese Acuerdo, una parte que tenga un
interés en e sujeto de la indicacion geogréfica quedaria comprendida en este concepto. El parrafo 2
del articulo 10 del Convenio de Paris, que se refiere a una materia similar a articulo 22 del Acuerdo
sobre los ADPIC (incluidas las falsas indicaciones de fuente geogréfica), ofrece un contexto Util

porque en € concepto "parte interesada’ incluye a los productores o vendedores de los productos
pertinentes que estén establecidos y se dediquen a la fabricacion del producto en la regién falsamente
indicada como lugar de procedencia, o estén establecidos y se dediquen a la fabricacién del producto
en e pais donde se emplea la indicacion falsa de procedencia. El articulo 10 es pertinente a este
respecto por cuanto es una de las disposiciones del Convenio de Paris incluidas expresamente en €

Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud del péarrafo 1 dd articulo 2.

31 Bodenhausen, pagina 27. Estados Unidos— Prueba documental 2.

32 Véase Gervais, pagina 193 (la definicion de parte interesada en el parrafo 2 del articulo 10 “es (til y
puede emplearse para interpretar la expresion "parte interesada’ que figura en el parrafo 2 del articulo 22)".
Estados Unidos— Prueba documental 42.
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P25. ¢Es correcto comparar a los nacionales que estan interesados en indicaciones geogréficas
referentes a zonas situadas en diferentes Miembros de la OMC a efectos de examinar € trato
nacional con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC? ¢Por qué, o por qué no? Estados Unidos,
Australiay Comunidades Europeas.

Respuesta

51. Por su propia naturaleza, las indicaciones geograficas estan relacionadas con € territorio
geografico. Para analizar € trato naciona es necesario comparar € trato de los diferentes nacionales
con respecto a la protecciéon de su propiedad intelectual. Por consiguiente, es correcto comparar €

trato de los nacionales del pais con respecto a la proteccion de sus indicaciones geogréficas propias
con € trato de los nacional es de paises extranjeros con respecto a la proteccion de las suyas. Ademas,
en la préctica, y particularmente en e sector agricola, que esta intrinsecamente vinculado a la tierra,

una medida que establezca un trato menos favorable para productos originarios de ciertos Miembros
de laOMC lo establecera también paralos nacionales de dichos Miembros.

P26. S € trato nacional puede examinarse en relacion con las indicaciones geograficas desde €
punto de vista de la ubicacién de la zona geografica en € territorio de un Miembro, ¢es correcto
examinar € trato nacional en relacion con cualquier otro derecho de propiedad intelectual desde e
punto de vista de la vinculacion con un Miembro, ademas de la nacionalidad del titular de los
derechos? ¢Por qué, o por qué no? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

Respuesta

52. Las obligaciones relativas a trato nacional deben analizarse caso por caso en funcién de la
medida de que se trate y del tipo particular del derecho de propiedad intelectual; en ausencia de un
caso concreto es dificil formular conclusones amplias con precison. No obstante, los
Estados Unidos observan que en lanota 1 del parrafo 3 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC se
define e término "nacional”, en todo e Acuerdo, no en términos de nacionalidad sino en funcién del
lugar en que una persona esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial o comercial rea y
efectivo. Ademas, en € parrafo 3 dd articulo 1, € concepto de "nacionales’ de otros Miembros
incluye a personas que redinen ciertos criterios para obtener la proteccion en virtud de otros acuerdos
internacionales. En e caso del derecho de autor, por gjemplo, entre los no nacionales que se
beneficiarian del trato de nacionales a los efectos de la proteccion con arreglo a Convenio de Berna
figurarian los no nacionaes cuyas obras se publicaran por primera vez en un pais miembro (Convenio
de Berna, articulo 3), o0 las personas con "residencia habitua” en ese pais. Asimismo, con €l

Convenio de Roma hay puntos de vinculacion més amplios que la mera nacionalidad, como € lugar
donde se fijo por primera vez un fonograma, o donde se produjo la actuacion, o donde se originé la
transmision.

53. Lasindicaciones geogréficas pueden diferenciarse de otras formas de propiedad intelectua en la
medida en que estén relacionadas con los territorios de las partes, pero no es insdlito que se
encuentren puntos de vinculacion que vayan més ala de lasimple "nacionalidad” en sentido técnico.

P27. ¢Puede e Grupo Especial partir del supuesto de que las partes interesadas respecto de las
denominaciones de zonas geogr éficas situadas en un Miembro son probablemente nacionales de ese
Miembro? ¢Han procurado los reclamantes recabar informacion comparativa sobre el nimero de
las partes interesadas, comunitarias y no comunitarias, respecto de las denominaciones de zonas
geogr aficas situadas dentro y fuera de las CE que podrian estar facultadas para pedir €l registro con
arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¢ Tendria pertinencia esa informacion? EstadosUnidosy
Australia.
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Respuesta

54. Toda evaluacion significativa y realista sobre s una medida ofrece un trato menos favorable a
los nacionales con respecto a las indicaciones geograficas deberd tener en cuenta que los nacionales
tienen un interés en las indicaciones geograficas del pais de su nacionalidad, sobre todo para los
productos agricolas y dimenticios. Por consiguiente, una medida que estableciera un trato menos
favorable, por ggemplo, para los productos agricolas de los Estados Unidos, |0 estableceria también
para los nacionales estadounidenses que los producen.

55. Ademas, como quiera que los requisitos de las CE han desalentado a todos los que podrian
haber solicitado € registro de una indicacién geografica de los Estados Lhidos, no es posible
determinar, por gemplo, s algin nacional de Francia, al no tropezar con las barreras del Reglamento
de las CE sobre las indicaciones geogréaficas, trataria de registrar en las CE una indicacién geogréfica
basada en los Estados Unidos.

56. Asmismo, para corroborar ulteriormente este vinculo obvio los Estados Unidos han realizado
una investigacion sobre las solicitudes de marcas de certificacion de nacionales franceses, alemanes,
esparioles e italianos. Como sabe € Grupo Especia, los Estados Unidos protegen las indicaciones
geograficas con marcas de certificacion (aunque las marcas de certificacion pueden incluir materias
gue vayan mas ala de las "indicaciones geogréficas' definidas en €l Acuerdo sobre los ADPIC, 0 en
e Reglamento de las CE sobre las indicaciones geograficas). Los resultados pueden verse en
Estados Unidos — Prueba documental 43, y muestran que los nacionades de un pais registran
tipicamente las denominaciones referidas a las zonas geogréficas del territorio de su naciondidad.
Por gjemplo, las solicitudes y registros de marcas de certificacion de nacionales franceses incluyen
denominaciones de origen geogréfico francés, y no de origen estadounidense. Lo propio puede
decirse de las solicitudes de nacionales alemanes, itdianos 0 espafioles. Asimismo, en la prueba
documental 43 figura un muestreo de entidades estadounidenses con marcas de certificacion
registradas para determinados productos alimenticios, que demuestra que estas entidades estan
interesadas en zonas geograficas de los Estados Unidos.

57. No obstante, a juicio de los Estados Unidos estos datos, aunque quizas sean obvios, no son
necesarios, dada la vinculacion evidente existente entre las personas fisicas y juridicas que tratarian de
obtener la proteccion de las indicaciones geogréficas para los productos agricolas y alimenticios, y €
territorio del Miembro en € que cultiven o produzcan esos productos.

P28. ¢Disponen ustedes de informacion sobre e nimero de nacionales de las CE que son partes
interesadasrespecto de indicaciones geogr éficas protegidas en € territorio de su pais para productos
agricolas y alimenticios distintos de los vinos y de las bebidas espirituosas? Estados Unidos y
Australia.

Respuesta

58. Lainformacion relativa a las marcas de certificacion presentada por diversos nacionaes de
las CE, que se describe en la respuesta a la pregunta 27, hace pensar que |os nacionales comunitarios
tienen interés principalmente en las indicaciones geogréficas que se refieren a regiones de su pais de
naciondidad. No obstante, también serian partes interesadas agquellos que probablemente saldrian
perjudicados por € registro de una indicacion geogréfica, por gemplo, un naciona de las CE que
utilice un término genéico en un producto exportado a los Estados Unidos, cuando se haya
presentado una solicitud a la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos
(USPTO) para adquirir la propiedad del término. Los Estados Unidos no tienen medio de conocer €l
nimero de nacionales de las CE que ®n partes interesadas en este sentido, pero observan que
cualquiera de estas partes es libre de oponerse a registro de una marca de certificacion, o pedir su
cancelacion.
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P29. Las diferencias Japdn - Bebidas acohdlicas |1, Corea - Bebidas alcohdlicasy Chile - Bebidas
alcohdlicas muestran que pueden existir medidas incompatibles con € articulo |11 del GATT de 1994
a pesar de que, conforme a su texto, no discriminan segun € origen. ¢Puede también el Reglamento
(CEE) N° 2081/92 ser objeto de impugnacion basada en el parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre
los ADPIC a pesar de su texto aparentemente neutral respecto del origen nacional? Comunidades
Europeas.

P30. En € péarrafo 1 del articulo 2 del Convenio de Paris (1967), incorporado en € Acuerdo sobre
los ADPIC en virtud del parrafo 1 de su articulo 2, ¢debe interpretarse que las palabras "pais de la
Unién" significan, mutatis mutandis, "Miembro de la OMC"? Estados Unidos, Australia y
Comunidades Europeas.

Respuesta

59. El parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros "cumplan”,
entre otras cosas, lo dispuesto en e parafo 1 dd articulo 2 del Convenio de Paris, que impone
obligaciones con respecto a trato de los "nacionales de cuaquier pais de laUnion". Por consiguiente,
la expresion "pais de la Union" debe entenderse que se refiere, mutatis mutandis, a un "Miembro de
laOMC". Los Estados Unidos observan, no obstante, que se trata de un Miembro de la OMC ademés
de "un paisde laUnion”, por lo que sus nacionales tienen derecho arecibir € trato naciona de las CE,
independientemente de cOmo se interprete esta frase.

P31. ¢Qué alcance tienen las obligaciones de trato nacional en el parrafo 1 del articulo 2 del
Convenio de Paris (1967) y en el parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC? ¢Existe
superposicion? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

Respuesta

60. Las obligaciones relativas d trato naciona del Convenio de Paris se gplican a la proteccion de
la propiedad industrial tal y como esta definida en este Convenio. Las del Acuerdo sobre los ADPIC
rigen para la proteccion de la propiedad intelectua en € sentido en que la define € Acuerdo. Entre
estas dos clases de proteccidn existe una considerable superposicion, pero no coinciden exactamente.

61. En cuanto a la propia obligacién de trato nacional, su alcance es ligeramente distinto segin se
trate del Convenio de Paris o del Acuerdo sobre los ADPIC; e Convenio de Paris exige que se
conceda "la misma proteccién” a los nacionales de otros Miembros que la que se concede a los
nacionales del propio Miembro, mientras que € Acuerdo sobre los ADPIC exige un trato "no menos
favorable’. Sin embargo, los Estados Unidos no creen que esta distincion sea pertinente a los efectos
de la presente diferencia, ya que € trato dado por las CE no es e "mismo", ni tampoco "no es menos
favorable". Los Estados Unidos no creen que la disparidad entre nacionales que gocen de las ventagjas
de los nacionaes propios (parrafo 1 del articulo 2) del Convenio de Raris) y otros nacionales que
reciben un trato "no menos favorable' que € concedido a los propios nacionaes (parrafo 1 del
articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC) sea importante en esta diferencia, ya que € Reglamento de
las CE sobre las indicaciones geogréficas no cumple ninguna de las dos normas.

P32. S d Reglamento (CEE) N° 2081/92 otorga un trato diferente a las denominaciones, ¢por qué
equivale €llo a un trato menos favorable a los productos similares? ¢Qué pruebas existen de
alteracion real de las condiciones de competencia? ¢Serian pertinentes esas pruebas respecto de la
determinacion de un trato menos favorable? Estados Unidosy Australia.

Respuesta

62. Mediante € registro y la proteccién de las indicaciones geogréficas para ciertos productos, €l
Reglamento sobre las indicaciones geogréficas proporciona numerosas e importantes ventgjas
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competitivas a esos productos, que se detallan en & propio Reglamento.** Sin embargo, los productos
no originarios de las CE no tienen acceso a ese sistema de proteccion de las indicaciones geogréficas
en condiciones tan favorables. No se trata de conceder un trato diferente a "denominaciones’

propiamente dichas, sino méas bien de conceder un trato favorable a productos cuyas denominaciones
cumplen los criterios necesarios para gozar de una condicion particular que conlleva ventgjas
competitivas. Las propias CE sefidan, en su Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, que los
productos que se benefician de la proteccion de las indicaciones geograficas son mas rentables; en
efecto, esta es la razon de ser misma del Reglamento. Ademas, las CE han proporcionado pruebas
concretas de esta ventgja competitiva, en comunicaciones destinadas a demostrar la utilidad de su

sistema de registro de las indicaciones geogr &ficas>

63. En cuanto a la cuestion de los "productos similares’, tanto el Organo de Apelacion como los
grupos especiaes han indicado claramente que, cuando se trata de una medida de aplicacion general
(o sea, que no regula directamente productos especificos), la consideracion pertinente no es que
determinados productos comerciados sean "similares’, sino més bien s la medida en cuestion hace
distinciones entre productos en funcion exclusivamente del origen.®* Como ha observado & Organo
de Apdacion, d término "producto similar" del parrafo 4 del articulo 111 del GATT de 1994 "se
refiere alas rel aciones de competencia entre dos 0 més productos’.*® Se trata de saber s

cualquier diferencia formal de trato entre un producto importado y un producto
nacional podria basarse en € hecho de que los productos sean diferentes—es decir, no
similares—, y no en e origen de los productos de que se trate”

64. En @ caso del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, la Unica diferencia entre los
productos que pueden beneficiarse del registro y la proteccién de la indicacion geogréfica —productos
dela CE-y los que no pueden hacerlo en condiciones parecidamente favorables —productos de otros
Miembros de la OMC- estéa en su origen. Por consiguiente, los productos agricolas y aimenticios de
las CE que pueden ser objeto de registro de indicacion geogréfica con una serie de criterios, y los
productos agricolas y aimenticios no procedentes de las CE que silo pueden ser registrados s
satisfacen otra serie de criterios son productos similares alos efectos del parrafo 4 del articulo 111.

65. El propio Reglamento de las CE prueba que tanto su fin como su efecto consisten en
proporcionar ventgjas competitivas a los productos que relinan las condiciones prescritas. No
obstante, a primera vista el Reglamento establece una desigualdad de |as condiciones de competencia
entre los productos nacionaes, por una parte, y los importados, por la otra, a ofrecer numerosas

33 v éasela Primera comunicacion escrita de |os Estados Unidos, parrafos 104 a 107.

34 Por ejemplo, "Geographical Indications: An Opportunity for Japanese Specialty Products’, Tokio —
Osaka, 10 a 12 de marzo de 2004 (indicando diferencias de precios para las indicaciones geogréficas en relacion
con productos no comparables sin indicaciones geogréficas). Estados Unidos— Prueba documental 44.

35 Véase @ informe del Grupo Especial, Estados Unidos — EVE (parrafo 5 del articulo 21 — CE),
parrafo 8.133 (en el que se considera innecesario "demostrar la existencia de productos similares efectivamente
comercializados a fin de demostrar una infraccion del parrafo 4 del articulo I11)), cuando una medida hace
distinciones "entre productos importados y productos nacionales" que "se basan exclusivay explicitamente en el
origen"). Véase también el informe del Grupo Especial, India— Automoviles, parrafo 7.174 (cuando el origen es
"el Unico criterio de diferenciacion de los productos, es adecuado tratarlos como productos similares en el
sentido del parrafo 4 del articulo 111").

3 |nforme del Organo de Apelacién, CE — Amianto, parrafo 103. Véase también el examen de las
diferencias sobre e alcohol en la seccién IV.A.1bii 2) de la Primera comunicacion escrita de los
Estados Unidos.

37 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos — EVE (parrafo 5 del articulo 21 — CE), parrafo 8.132.
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ventgjas competitivas a los productos que redinan las condic iones prescritas y obstaculizar € acceso a
estas ventgjas de los productos importados. Algunos grupos especiales de anteriores diferencias, d
andizar e "trato menos favorable', han considerado la desiguadad de las condiciones de la
competencia que establece la propia medida, sin tener en cuenta el impacto efectivamente demostrado
en e mercado. Véase por gemplo, Estados Unidos — Articulo 337%;  Estados Unidos — Gasolina.®
Por consiguiente, no es necesario demostrar que se ha producido una modificacion "rea" de las
condiciones de competenciaen €l mercado. Es mas, en € caso Estados Unidos — EVE (parrafo 5 del
articulo 21 - CE) & Organo de Apelacion declard que:

El examen de s una medida conlleva un "trato menos favorable" para los productos
importados en € sentido del parrafo 4 del articulo |11 del GATT de 1994 debe basarse
en un andlisis detallado del "sentido y €l efecto fundamentales de la medida misma'".
Ese examen no puede apoyarse en una smple afirmacion, sno que debe
fundamentarse en un andisis cuidadoso de la medida impugnada y de sus
repercusiones en el mercado. Sin embargo, tampoco es necesario que el examen se
base en los efectos reales en e mercado de la medida impugnada.®

P33. La prescripcion de que la agrupacion o persona envie su solicitud de registro, con arreglo al
Reglamento (CEE) N° 2081/92, al Estado miembro de las CE o a las autoridades de un pais tercero
en que esté situada la zona geografica, en lugar de enviarla directamente ala Comision, ¢se basa en
un requisito general de politica publica relativo especificamente a las indicaciones geogréficas?
Comunidades Europeas.

P34. La prescripcion de que la persona que se oponga a un registro con arreglo al Reglamento
(CEE) N° 2081/92 debe enviar su oposicion al Estado miembro de las CE o a las autoridades de un
pais tercero en que esté situada la zona geografica, en lugar de enviarla directamente ala Comision,
¢se basa en un requisito general de politica publica relativo especificamente a las indicaciones
geogréficas? Comunidades Europeas.

P35. ¢Se ha formulado oposicién alguna vez, por una persona de un tercer pais, al registro de una
denominacion con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? En caso afirmativo, ¢qué ocurrig?
Comunidades Europeas.

P36. ¢Seha enviado alguna vez a las autoridades de su pais, por alguna persona, una oposicion al
registro de una denominacion con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? En caso negativo,
¢conocen ustedes los motivos? En caso afirmativo, ¢la transmitieron las autoridades de su paisala
Comision delas CE? EstadosUnidosy Australia.

Respuesta

66. Como ocurre en € caso de los registros, ninglin organismo oficid de los Estados Unidos ha
establecido reglas o procedimientos para recibir, tramitar o transmitir oposiciones al registro de
denominaciones con arreglo a Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas. Por
consiguiente, los nacionales estadounidenses no tienen ninglin medio de formular oposiciones en €

38 Estados Unidos — Articulo 337 de la Ley Arancelaria de 1930, informe del Grupo Especial adoptado
el 7 de noviembre de 1989, IDBD 365/345, parrafo 5.11.

39 Estados Unidos — Pautas para la gasolina reformulada y convencional , informe del Grupo Especial,
WT/DS2/R, adoptado el 20 de mayo de 1996, y modificado por el informe del Organo de Apelacion,
WT/DS2/AB/R.

) “0 Estados Unidos — Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el extranjero”, informe del
Organo de Apelacion, WT/DS108/AB/RW, adoptado el 29 de enero de 2002, parrafo 215 (sin negritas en €l
original).
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sentido dd articulo 12ter del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas. Después de
consultar alos organismos a los que podrian haberse presentado estas oposiciones, |os Estados Unidos
no saben que se haya presentado ninguna oposicion oficia a ellas que deba ser tramitada por la
Administracion de conformidad con e Reglamento de las CE sobre | as indicaciones geogréficas.

67. No obstante, es del dominio publico que un nimero considerable de partes interesadas de los
Estados Unidos han salido perjudicadas como consecuencia del Registro de indicaciones geogréficas
de las CE, pero carecen de los medios para exponer sus problemas u objeciones a la Comision de
las CE. Los Estados Unidos acompafian a la presente, como prueba documental 39, una carta del
Consgo de Exportaciones de Productos Lacteos y de la Federacion Nacional de Productores de Leche
dirigida a la Oficina del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales
Internacionales, con fecha 26 de marzo de 2004, en la que se declara que, debido a carécter
discriminatorio del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas "los productores y elaboradores de
productos lacteos no han podido impedir € registro en la UE como indicaciones geograficas
protegidas de un cierto nimero de clases de queso que se habian convertido evidentemente en
denominaciones genéricas antes de su registro’. ESto incide en su capacidad de utilizar
denominaciones de alimentos que son resultado de una evolucion de muchos afios.

68. Ademas, a parecer las CE han registrado tres denominaciones de la Republica Checa como
parte del protocolo de adhesion de este pais a la Union Europea* El registro de estas
denominaciones causa preocupacion a una parte estadounidense interesada, pero los Estados Unidos
son conscientes de que esta parte interesada no dispone de ningin medio para oponerse a registro.
Con arreglo a articulo 7 del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, una oposicion se basa en
un examen de la solicitud de registro de una denominacion y en e pliego de condiciones que
acompafia a la solicitud. En e caso de estas tres denominaciones no ha habido ninguna solicitud de
registro y, que los Estados Unidos sepan, tampoco ninguin pliego de condiciones. Es més, las CE han
desestimado las repetidas solicitudes de un gemplar de cualquier pliego de condiciones propuesto
para estas denominaciones. Tampoco las CE publicaron, que sepan los Estados Unidos, ninguna
solicitud de registro con arreglo a los apartados 1 y 2 del articulo 6 del Reglamento sobre las
indicaciones geograficas. En resumen, diriase que estas denominaciones se han registrado sin que
hubiera medio alguno de oponerse a elas. Tampoco hubo posbilidad de oponerse a otras
denominaciones registradas como indicaciones geograficas cuando la adhesion de nuevos Estados
miembros alas CE, o cuando se adopt6 e Reglamento N° 2081/92. Esto es importante, ya que de las
612 indicaciones geogréficas registradas en las CE, 487 (80 por ciento) se registraron de este modo. *?

P37. Srvanse indicar ejemplos de otros acuerdos internacionales, como el Protocolo de Madrid,
conforme a los cuales los gobiernos nacionales colaboran actuando como agentes o intermediarios
en la proteccién de derechos privados. ¢Cudles de esos mecanismos fueron establecidos en virtud de
tratados internacionalesy cuales |o fueron por las leyes de una de las partes en €l acuerdo? ¢Cuéles
son pertinentes respecto del asunto sometido al Grupo Especial? Estados Unidos, Australia y
Comunidades Europeas.

Respuestas

69. Hay varios gemplos de partes que han constituido grupos con carécter voluntario para
facilitarse mutuamente la proteccion de derechos privados. En virtud del Protocolo de Madrid, los

“1 Estas tres denominaciones figuran en los parrafos 18 a)-b) delaRECL - Prueba documental 3.c).

42 |Las 487 indicaciones geogréficas registradas de este modo se indican en el Reglamento 1107/96 de la
Comision, en su forma modificada (RECL - Prueba documental 3 a)). Las 125 restantes indicaciones
geogréaficas registradas se indican en el Reglamento 2400/96 de la Comisién, en su forma modificada (RECL -
Prueba documental 4 a)).
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Estados Unidos, como otras partes contratantes, han acordado establecer un mecanismo para que sus
propietarios de marcas de fébrica o de comercio presenten una solicitud internacional por conducto de
laUSTPO; esta solicitud se envia a continuacion ala OMPI, que laremite ala oficina naciona de las
partes contratantes en las que €l solicitante pidio una prolongacion de la proteccion. Este Protocolo es
un mecanismo de conveniencia mutua para los titulares de marcas, acordado voluntariamente por 10s
Estados Unidos y otros paises. en vez de tener que presentar solicitudes en muchos paises, d titular
de la marca presenta una sola solicitud, gqie a continuacion se remite a esos paises (que tramitan la
solicitud con arreglo a su legidacion nacional en materia de marcas). Este no es un g emplo de un
Miembro de la OMC gue exige gque se le sometan las solicitudes de marcas de nacionales de otro
Miembro de la OMC, que sean examinadas para determinar su conformidad con la legidaciéon en
materia de marcas del otro Miembro, y que a continuacion se transmitan, junto con una demostracion
de que en d territorio del naciona que ha presentado la solicitud existen regimenes particulares de
proteccion y observancia

70. De modo andlogo, € Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (TCP) prevé un
mecanismo de presentacion de solicitudes con € cua quien desee obtener una patente puede presentar
una solictud internacional a la oficina de patentes del Estado contratante del TCP en € que residay
eventualmente efectuar la tramitacion nacional de la solicitud, y en la préctica solicitar asi una patente
de proteccion de una invencién en cada uno de los Estados contratantes pertinentes. En virtud
del TCP, @ solicitante puede obtener un control y examen no obligatorios de la solicitud, pero la
determinacion final de la capacidad de otorgar |a patente la hacen cada una de las Partes contratantes
designadas, con arreglo a sus respectivas legidaciones naciondles. Se trata de nuevo de un
mecanismo acordado para la conveniencia mutua de los nacionales de las Partes contratantes;, no es
gue un Miembro de la OMC exija unilateramente a otro Miembro que evalle la conformidad con la
legidacion de patentes del primer Miembro, o garantice dicha conformidad, o demuestre la existencia
de un mecanismo particular de proteccion u observancia dentro de su territorio.

71. Otro gemplo en esta esfera |o ofrece € Tratado de Budapest, que establece que los Estados
contratantes que permitan o requieran €l depdsito de microorganismos al solicitar una patente deberan
reconocer € depdsito de un microorganismo ante cualquier autoridad internacional de depdsito. En
este Tratado |las Partes contratantes convienen en una serie de requisitos con respecto a esos depdsitos.
Tampoco en este caso se trata de un Miembro de la OMC que pide a otro Miembro que determine s
el deposito se gustaalalegidacion del primer Miembro. Por e contrario, las Partes contratantes han
acordado mutuamente una serie de requisitos con respecto a esos depdsitos, y tampoco aqui existe el
requisito unilateral de que e otro Miembro haya de demostrar a primer Miembro que ha establecido
un mecanismo particular de proteccién u observancia dentro de su territorio.

72. Estos gemplos son pertinentes por varias razones. En primer lugar no obstaculizan sino que
favorecen la capacidad de los nacionales de paises extranjeros de obtener derechos de propiedad
intelectual en los territorios de otros Miembros del Tratado. En segundo lugar, reconocen la vaidez
del derecho en que se asienta la propiedad intelectual, creado en € territorio de cuaquier Miembro del
Tratado. En otras paabras, ningin Miembro del Tratado esta obligado a cumplir las normas de otro
Miembro del Tratado para que sus nacionales puedan buscar y obtener proteccion en los territorios de
otros Miembros del Tratado. Ademés, en ninguno de esos acuerdos un Miembro de la OMC ha
impuesto unilateralmente regimenes particulares de proteccion u observancia a otro Miembro, sino
gue, reconociendo que las partes privadas tratan de obtener proteccidn directa para sus derechos
privados en virtud de las leyes del Miembro al que se pide la proteccidn, esos acuerdos establecen
mecanismos voluntarios para facilitar este proceso.

P38. S una agrupacién o una persona interesada en una denominacién geografica, en €l territorio
de su pais, enviase a sus autoridades una solicitud de registro o una oposicién al registro conarreglo
al Reglamento (CEE) N° 2081/92, ¢estaria su Gobierno en condiciones de transmitir esa solicitud a
la Comision de las CE, y/o dispuesto a hacerlo? En caso negativo, sirvanse explicar por qué.
Estados Unidosy Australia.
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Respuesta

73.  Ante todo, lo importante no es la voluntad de los Estados Unidos de transmitir una solicitud u
oposicion sno que, a exigir a los Miembros que lo hagan, las CE pongan los medios legdes a
disposicion de todas las partes interesadas y concedan a todos los nacionaes de |os Estados Unidos un
trato no menos favorable que € que proporcionan a los nacionales de la CE. Como se ha indicado
anteriormente, cuando existen interacciones de "Miembro a Miembro", éstas son en genera
consecuencia de un tratado negociado, y no de los requisitos unilaterales de un Miembro.

74. Dicho esto, desde un punto de vista practico a los Estados Unidos probablemente no les
resultaria dificil designar una oficina de la Administracion para llevar a cabo € acto puramente
ministerial de transmitir las solicitudes de registro y las oposiciones alas CE. No obstante, este hecho
no es de por si especidmente pertinente, por varias razones. Primero, € que los Estados Unidos
puedan establecer una oficina de este tipo no significa que todos los Miembros de la OMC dispongan
de los recursos necesarios para €llo. Los nacionaes de los paises que no puedan establecer esta
oficina se verén excluidos efectivamente del acceso a sistemade las CE. En segundo lugar, € hecho
de que los Estados Unidos estuvieran probablemente deseosos de transmitir todos estos documentos
no significa que los demas Miembros de la OMC también lo estén. Puede ocurrir muy bien que, para
evitar que empeoren unas negociaciones ya dificiles con las CE respecto de las indicaciones
geogréaficas, por g emplo, otros Miembros de la OMC duden en transmitir una solicitud de registro u
oposicion controvertida o politicamente sensible.

75. Lo que es quizés mas importante, e Reglamento de las CE sobre las indicaciones geograficas
no prescribe simplemente la transmision de las solicitudes y las oposiciones. Dejando aparte el hecho
de que un Miembro de la OMC debe satisfacer primero los requisitos de equivaencia y reciprocidad
del apartado 3 ddl articulo 12 del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas antes de solicitar €l
registro de laindicacion, € apartado 2 del articulo 12bis del mencionado Reglamento obligaria a los
Estados Unidos a: i) determinar que se han cumplido los requisitos del Reglamento; i) proporcionar
una descripcién de las disposiciones juridicas y del uso en base a los cuales se protege o establece la
indicacion geogréfica en los Estados Unidos; iii) hacer una declaracion en € sentido de que los
Estados Unidos disponen de estructuras completas de control para los productos agricolas y
alimenticios (0 sea, las mismas estructuras de control requeridas alos Estados miembros de las CE), y
presentar cuaquier otra documentacion que complemente la solicitud. Independientemente de que
estos requisitos van més ala de una simple "transmision”, tampoco se ve claro sobre qué base una
autoridad gubernamenta de los Estados Unidos estaria en condiciones de determinar si la solicitud
satisface los requisitos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas. Cabe
preguntarse también si, con arreglo al Reglamento mencionado, una persona reine condiciones para
oponerse a un registro de una indicacion geografica, o S la oposicion estd suficientemente
sustanciada.

P39. ¢Participan los Estados miembros de las CE en las decisiones respecto de los registros
propuestos, ya sea en e Comité establecido en virtud del articulo 15 del Reglamento (CEE)
N°2081/92 0 en & Consgjo de Ministros, cuando ese Estado ha transmitido a la Comision la solicitud
0 una oposicion a ella? ¢Se dentifica € Estado miembro de las CE en alguna forma con €

peticionante o la persona que formula la oposicion? ¢Existe alguna limitacion a la participacion del
Estado miembro de las CE? Por gemplo: ¢puede oponerse a una solicitud que ha transmitido?
Comunidades Europeas.

P40. ¢Cuantas solicitudes de registro de denominaciones ha considerado el Comité establecido en
virtud del articulo 15 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, o €l Consgjo de Ministros, con arreglo a ese
Reglamento? Comunidades Europeas.

P41. En e péarrafo 137 de su primera comunicacion escrita, las CE indican que la expresion "tales
denominaciones’, que figura en e segundo parrafo del apartado 2 del articulo 12 del Reglamento
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(CEE) N° 2081/92, es una referencia al parrafo anterior y que dlo significa que € requisito de
indicar € pais se aplica cuando "una denominacion protegida de un pais tercero sea homonima de
una denominacion protegida comunitaria’. Sirvanse aclarar e significado de las siguientes
expresiones empleadas en el apartado 2 del articulo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92:

a) ¢Qué significa € término "protegida”, en la frase "una denominacién protegida de un
pais tercero"?

b) La expresién "una denominacién protegida comunitaria® ¢comprende tanto las
denominaciones de zonas geogr &ficas situadas en las CE como las que estan situadas en
terceros paises, registradas con arreglo al Reglamento?

c) ¢Seaplicad requisito deindicar e pais de origen también cuando la denominacion de
una zona geografica situada en las CE es homonima de una denominacion protegida
comunitaria (con independencia de que esta Ultima sea la denominacion de una zona
geogréfica situada en las CE 0 en un paistercero)? Comunidades Europeas.

P42. S € apartado 2 del articulo 12 del Reglamento (CEE) N 2081/92 se aplica al registro de la
denominacion de una zona geogr afica situada en las CE que sea homénima de una denominacion, ya
registrada en las CE, de una zona geogr afica situada en un pais tercero, ¢cual esla diferencia de su
alcance en comparacion con el apartado 6 del articulo 6 del Reglamento? ¢Por qué es necesario
tratar esta situacion en ambas disposiciones? Comunidades Europeas.

P43. ¢Donde se refiere e Reglamento (CEE) N° 2081/92 al registro de una denominacién de una
zona geogréfica situada en un tercer pais, Miembro de la OMC, que sea homoénima de una
denominacion ya registrada? ¢Doénde serefiere al registro de una denominacion que sea homonima
de la denominacion ya registrada de una zona geografica situada en un tercer pais, Miembro de
la OMC? Comunidades Europeas.

P44. ¢Podrian las CE presentar al Grupo Especial alguna declaracion oficial anterior a su
primera comunicacion escrita en que se afirme que el apartado 2 del articulo 12 del Reglamento
(CEE) Ne 2081/92 se aplica a las denominaciones de zonas geograficas situadas en las CE y que €
apartado 2 de articulo 12 se aplicard sobre la base de la fecha de registro?
Comunidades Europeas.

P45. Con respecto al parrafo 135 de la primera comunicacion escrita de las CE, ¢podria el Consgjo
de Ministrosimpedir un registro por € hecho de que la Comision hubiera aplicado el apartado 2 del
articulo 12 a denominaciones de zonas geogr &ficas situadas en las CE sobre la base de la fecha de
registro? Comunidades Europesas.

P46. ¢Se ha pronunciado dguna vez alguna autoridad judicial acerca de la aplicabilidad del
apartado 2 del articulo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? S la Comisién aplicara el apartado 2
del articulo 12 a la denominacién de una zona geogr &fica situada en las CE sobre la base de la fecha
de registro, ¢podria quedar sujeta esa medida a revision judicial por € hecho de que la zona se
encontrara situada en las CE? Comunidades Europeas.

P47. ¢Tienen ustedes conocimiento de alguna indicacion geografica registrada con arreglo al
Reglamento (CEE) N° 2081/92 que sea idéntica o similar en grado que pueda dar lugar a confusion
respecto de marcas de fabrica o de comercio con proteccion comunitaria pertenecientes a nacionales
de su pais? Estados Unidosy Australia.
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Respuesta

76. Las partes que estén mas directamente interesadas en los derechos de una marca de fabrica o de
comercio se preocuparan sobre todo de que las indicaciones geogréficas registradas puedan inducir a
confusion con las marcas de comercio en € mercado, y que d titular de la marca sea incapaz de
impedir este uso. Los titulares de las marcas de comercio ven en e Reglamento sobre las
indicaciones geogréficas una amenaza real. A este respecto, los Estados Unidos desean poner en

conocimiento del Grupo Especia un comentario que recibieron por escrito e 26 de marzo de 2004,
antes de que se compusiera € Grupo, de la Asociacion Internacional de Marcas de Fébrica y de
Comercio (INTA), que figura adjunto en Estados Unidos — Prueba documental 45. INTA se describe
a sl misma como una organizacion de fines no lucrativos, de 126 afios de antigliedad, que cuenta con
més de 4.000 miembros de méas de 150 paises 'y es la principa organizacion del mundo consagrada
exclusivamente a los intereses de los titulares de las marcas de fabricay de comercio. INTA expresa
su preocupacion, en nombre de sus miembros, por € hecho de que la "coexistencid' forzada entre
marcas de comercio e indicaciones geogréficas tan similares que se prestan a confusion en €

Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, "que induce a consumidor a la confusién en €

mercado y perjudica la sustancia inversién efectuada por los titulares de las marcas de comercio, es
incompatible con las normas fundamentales de exclusividad del derecho existente con anterioridad,
consagradas en € articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, y es muy discriminatoria contra las
marcas de fabricay de comercio".

77.  Ademas, tres indicaciones geogréficas registradas, que figuran en el parrafo 18 delanexo |11 del
documento de adhesion de la Republica Checa (incluido como prueba documental COMP-3 c¢),
suscitan preocupacion; se trata de las denominaciones Budejovické pivo, Ceskobudejovicke pivo y
Budejovicky me&t ansky var.

78. Sobre la base de estos registros, un productor checo reivindicd e derecho a utilizar las
denominaciones "Budweiser Budvar', "Budwels' y "Budbrau" en cervezas checas vendidas en
Suecia.  Una empresa estadounidense que era titular de anteriores marcas comerciales suecas
registradas y vdidas para las denominaciones BUDWEISER, BUD y BUDWEISER KING OF
BEERS presentd ante los tribunales una demanda por infraccion de marca comercial contra €
productor checo, aegando que € uso por productores checos de las denominaciones "Budweiser
Budvar”, "Budweis’, y "Budbrau” en cervezas checas vendidas en Suecia presentaba una probabilidad
de confusién. En su defensa, e productor checo argumenté que e registro de una indicacion
geogréfica que figura en e parrafo 18 del anexo 2 del Acta de Adhesion de la Republica Checa
incluye e derecho a utilizar la indicacién geografica registrada (Budejovické pivo, Ceskobudejovické
pivo y Budgovicky me&t’ansky var) en traduccion, y que las expresiones "Budweiser Budvar®,
"Budweis' y "Budbrau" son las traducciones a alemédn de las tres indicaciones geogréficas
registradas.

79. Ademas, como se observa en € parrafo 50 de la declaracion ora de los Estados Unidos, hay
muchas marcas de comercio registradas en todo € mundo que incluyen denominaciones geogréficas o
términos parecidos y podrian dar lugar a una probabilidad de confusion. Por gemplo, FARO es una
marca comercial registrada en la Comunidad, que se utiliza parael caféy el té.* Si los residentes de
la ciudad portuguesa de Faro se dedicaran a la produccion de café o té, y estos productos se
registraran de conformidad con € Reglamento sobre indicaciones geogréficas, € propietario de la
marca comercia registrada en la comunidad no podria impedir que los titulares de la indicacién
geografica Faro utilizasen esta denominacion de un modo que causara una probabilidad de confusion
al consumidor.

43 EC OHIM Application N° 000957100 (registrada el 24 de marzo de 2000). Estados Unidos— Prueba
documental 46.
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P48. ¢Plantearian los Estados Unidos alguna alegacion respecto del apartado 2 del articulo 12 del
Reglamento (CEE) N° 2081/92 s esa disposicion se aplicara Unicamente a las denominaciones
idénticas? EstadosUnidos.

Respuesta

80. Si. Si bienlos Estados Unidos sostienen que €l apartado 2 del articulo 12 parece ser aplicable a
todas las denominaciones protegidas de un tercer pais, esta disposicion es incompatible con las
obligaciones relativas d trato nacional aunque se apligue solamente a denominaciones de paises
terceros que sean idénticas a la denominacion protegida de las CE. En efecto, con esta interpretacion
del apartado 2 ddl articulo 12, en e caso de las denominaciones idénticas es e producto dl tercer
pais, y no € de las CE, & que debe llevar una indicacién clara y visible del pais de origen en la
etiqueta. Setrata de un incumplimiento de las obligaciones relativas a trato nacional.

P49. ¢Desean ustedes que se formulen resoluciones separadas sobre los aspectos procesales del

Reglamento (CEE) N° 2081/92, o una resolucion sobre € conjunto del Reglamento? Por gemplo:

¢deberia examinarse aisladamente la disposicion del apartado 2 del articulo 12, o seria adecuado
adoptar un criterio similar al del Grupo Especial que se ocupé del asunto Corea - Carne vacuna, que
solo examinG una prescripcion que obligaba a exhibir un cartel como parte de sus constataciones
relativasal conjunto del sistema? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

Respuesta

8l. Los Estados Unidos tratan de obtener constataciones especificas acerca de cada uno de los
aspectos del Reglamento de las CE sobre las indicaciones geogréficas que han planteado, para
contribuir a que la diferencia se resuelva positivamente.

P50. En el parrafo 451 de su primera comunicacion escrita, las CE alegan que las etiquetas que se
refieren al origen geogréfico de un producto no pueden considerarse un reglamento técnico sujeto al
Acuerdo OTC porgue no se aplican a "un producto, proceso 0 método de produccion”. ¢Por qué, a
juicio delas CE, € origen geografico de un producto no serelaciona con ese producto 0 su proceso o
método de produccién? ¢Depende € ambito de aplicacién del Acuerdo OTC respecto de las
etiquetas del contenido de éstas? Comunidades Europeas.

P51. ¢Como debe interpretarse la expresion "productos similares’ conforme al parrafo 1 del
articulo 2 del Acuerdo OTC? S la prescripcion en materia de etiquetado que figura en € apartado 2
del articulo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 se aplica a la situacion en que existen
denominaciones idénticas entre productos importados y productos comunitarios, pero no se aplica a
las situaciones de denominacion idéntica entre dos productos comunitarios, ¢en qué medida se
trataria de una distincion entre " situaciones similares' y no entre"productossimilares’? Australiay
Comunidades Europeas.

P52. ¢Alega Australia que € apartado 2 del articulo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 establece
algun trato menos favorable para los productos importados, ademas del costo dd etiquetado?
Australia.

P53. Las CE alegan en el parrafo 88 de su primera comunicacion escrita que el apartado 2 del
articulo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 debe interpretarse del siguiente modo: "la indicacion
gue se registre en ultimo término, cualquiera que sea, normalmente deberia indicar €l pais de
origen". S enlapracticalas CE interpretaran el apartado 2 del articulo 12 de este modo, ¢quedaria
satisfecha Australia, o consideraria que también esta interpretacion otorga un trato menos favorable
alos productos importados? Australia.
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P54. El apartado 2 del articulo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 tiene por objeto evitar
"los riesgos efectivos de confusion”. ¢De qué modo contribuiria la indicacion del pais de origen en el
etiquetado sobre la base de la fecha de registro del producto a evitar esos riesgos de confusion?
Comunidades Europeas.

P55. ¢Se aplica el Acuerdo sobre los ADPIC como lex specialis respecto del GATT de 1994 y
Acuerdo OTC, en lo relativo a un requisito practico de diferenciar en una etiqueta las indicaciones
geograficas homénimas o idénticas? Srvanse formular sus observaciones a la luz del parrafo 3 del
articulo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, que es aplicable a las indicaciones geograficas homdnimas
de los vinos, y la obligaciéon de trato nacional, que es aplicable a las indicaciones geogréficas
referentes a otros productos. Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

Respuesta

82. Los Miembros dela OMC deben cumplir cada una de las obligaciones vigentes con respecto a
indicaciones geogréficas homénimas o idénticas, tanto s estan previstas en e Acuerdo sobre
los ADPIC, en € GATT de 1994 o0 en & Acuerdo OTC. Aunque € parafo 3 dd articulo 23 del

Acuerdo sobre los ADPIC prevé, por gemplo, que € Miembro debe determinar las condiciones
précticas en las que las indicaciones homoénimas de vinos se diferenciaran entre si, esta diferenciacion
no debe dar lugar a un trato menos favorable de los nacionaes de otros Miembros de la OMC con
respecto a la proteccion de las indicaciones geogréficas, ni tampoco a un trato menos favorable de los
productos de otros Miembros de laOMC. Como haindicado claramente & Organo de Apelacion en
varias ocasiones, un trato diferente no es necesariamente menos favorable.

P56. Con referencia alos parrafos 17 a 21 de la declaracion oral de los Estados Unidos, ¢necesita
el Grupo Especial examinar los argumentos de los Estados Unidos acerca de la declaracion
correspondiente al apartado 2 del articulo 12bis del Reglamento (CEE) N° 2081/92 y las estructuras
de control, s llega a una conclusion sobre la aplicabilidad a los Miembros de la OMC de los
requisitos de equivalencia y reciprocidad del apartado 1 del articulo 12? Estados Unidos.

Respuesta

83. Si, d Grupo Especid debe considerar € argumento de los Estados Unidos con respecto a la
declaracion requerida y a las estructuras de control independientemente de las constataciones a que
haya llegado en cuanto a la posibilidad de aplicar a los Miembros de la OMC las condiciones de
equivalencia y reciprocidad. Ello se debe a que, s & Grupo Especia constata que e Reglamento
sobre las indicaciones geogréficas prescribe que los Miembros de la OMC han de cumplir las
condiciones de reciprocidad y equivaencia especificadas en e Reglamento (rechazando la opinion no
sustanciada de la Comision), y constata ademas que estas condiciones son incompatibles con las
obligaciones dimanantes de la OMC, las CE podrian limitarse a modificar € Reglamento a fin de
eliminar estas condiciones en € apartado 1 del articulo 12, lo que dgjaria intacto € requisito de
equivalencia impuesto por conducto del requisito relativo a la estructura de control del apartado 2 del
articulo 12bis. Para resolver esta diferencia es importante pues que el Grupo Especial haga una
constatacion en cuanto a requisito de las CE de que los Estados Unidos adopten las mismas
estructuras de control que se exigen a los Estados miembros de las CE.

84. Ademas, los argumentos relativos a la declaracion y a las estructuras de control también tienen
gue ver con e argumento seguin € cual exigir la intervencion del Gobierno de los Estados Unidos es
de por si incompatible con € trato naciona y con e parafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre
los ADPIC, que no es igud que afirmar que exigir la reciprocidad y la equivaencia es incompatible
con las obligaciones relativas a trato nacional.

P57. ¢Consideran las CE que pueden aplicar requisitos de equivalencia y reciprocidad a los
Miembros de la OMC en virtud del apartado 2 del articulo 12his 0 alguna otra disposicion del
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Reglamento (CEE) N° 2081/92, aunque €l apartado 1 del articulo 12 no se les aplique?
Comunidades Europeas.

P58. Srvanse aclarar si su alegacion consiste en que €l requisito de que exista una estructura de
control como condicion para el registro de las indicaciones geograficas es en si mismo incompatible
con obligaciones del régimen de la OMC, o en que las prescripciones concretas del Reglamento
(CEE) N 2081/92 sobre las estructuras de control son incompatibles con las obligaciones de las CE
en € régimen de la OMC. En este Ultimo caso, sirvanse especificar en detalle los aspectos de la
estructura de control exigidos por € Reglamento que son incompatibles con las obligaciones de
las CE en € régimen dela OMC. Estados Unidosy Australia.

Respuesta

85. Decretar que un Miembro ha de tener una determinada estructura de control para: i) hacer que
se respete una indicacion geogréfica de un producto agricola y aimenticio en general en los
Estados Unidos, vy ii) garantizar |a observancia de los requisitos del Reglamento de las CE sobre las
indicaciones geogréficas, es de por si incompatible con las obligaciones de las CE dimanantes de la
OMC. Esterequisito unilateral de las CE no estarelacionado con la cuestion de saber si el producto
cuya indicacion geografica se quiere proteger en las CE reline las condiciones necesarias para
beneficiarse de esta proteccién con arreglo al pliego de condiciones presentado de conformidad con €l
Reglamento sobre las indicaciones geogréficas. Es mas, e método particular que elija otro Miembro
de la OMC para hacer cumplir las normas relaivas a las indicaciones geograficas en su territorio no
guardarelacion con esta determinacion.

P59. ¢En qué circunstancias consideraria la Comision que € titular de una marca de certificacion
de una indicacién geogr &fica registrada en otro Miembro de la OMC cumple los requisitos referentes
ala estructura de control que impone e articulo 10 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 (inter pretado
junto con €l articulo 12his de ese Reglamento)? Comunidades Europeas.

P60. Australia alega que las prescripciones de las CE en materia de estructuras de control
constituyen un reglamento técnico conforme al Acuerdo OTC (péarrafos 209 a 224 de su primera
comunicacion escrita). ¢Existe una linea divisoria, conforme al Acuerdo OTC, entre un reglamento
técnico y un procedimiento de evaluacion de la conformidad? En caso afirmativo, ¢dénde esta4
situada? Australiay Comunidades Europesas.

P61. S lasestructuras de control son procedimientos de evaluacion de la conformidad, ¢constituyen
reglamentos técnicos los criterios de admisibilidad para € registro que establece e Reglamento
(CEE) N° 2081/92, con arreglo a los cuales se evalla la conformidad? Australia y
Comunidades Europeas.

P62. Con respecto al parrafo 259 de la primera comunicacion escrita de Australia, rogamos a
Australia que presente ejemplos de soluciones distintas de las estructuras de control de las CE que
sean menos restrictivas del comercio alcanzando el mismo objetivo. Australia.

P63. ¢Quésignifica el apartado 2 del articulo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 cuando dispone
que "podra proseguirse” € uso de una marca anterior? ¢Puede € titular de una marca invocar los
derechos conferidos por su registro contra € usuario de una indicacion geogréafica utilizada en
conformidad con €l registro de ésta? Comunidades Europeas.

P64. El apartado 2 del articulo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 ¢pone en practica o dispuesto
en e péarrafo 5 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC en € sentido de que las medidas
adoptadas para aplicar la Seccion referente a las indicaciones geogréficas "no prejuzgaran la
posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fabrica o de comercio, ni € derecho



WT/DS174/R/Add.1
Pagina A-119

a hacer uso de dicha marca", o solo pone en practica la disposicion de que esas medidas no
prejuzgaran "el derecho a hacer uso" de unamarca? Comunidades Europeas.

P65. El alcance del apartado 2 del articulo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, segun esta
redactado, ¢comprende las marcas solicitadas o registradas, o respecto de las cuales se han
adquirido derechos, con posterioridad a las fechas indicadas tanto en el apartado a) como en €
apartado b) del parrafo 5 del articulo 24 del Acuerdo sobrelos ADPIC? Comunidades Europeas.

P66. ¢Se ha aplicado alguna vez el apartado 2 del articulo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 a
algun caso concreto? Por gemplo: ¢qué resolvieron en definitiva los tribunales nacionales en €
asunto Gorgonzola, mencionado en Estados Unidos - Prueba documental 17 y la nota 140 del
parrafo 163 de la primera comunicacién escrita de los Estados Unidos, después de la orden dictada
por & Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas? Comunidades Europeas.

P67. ¢Afectael apartado 3 del articulo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 a la posibilidad de que
las indicaciones geograficas ya inscritas en e registro coexistan con marcas anteriores, como
"Gorgonzola"? En esos casos, ¢es pertinente el apartado 3 del articulo 14 respecto de la aplicacion
del apartado 2? Comunidades Europeas.

Respuesta

86. En opinién de los Estados Unidos, e apartado 3 del articulo 14 no afecta a la posibilidad de
"coexistencia' de indicaciones geogréficas registradas con anteriores marcas de comercio. Las CE
alegan que las "denominaciones geogréficas’ no suelen ser distintivas y, por consiguiente, a menudo
Nno son aptas para su registro como marcas de comercio.** Este argumento trata de minimizar la
violacion del parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, degando que pocas marcas de
comercio que contengan una indicacién geogréfica, o consistan en una indicacion geogréfica, pueden
registrarse, y que, por consiguiente, pocas veces se producira un conflicto entre una marca de
comercio que contenga una indicacion geogréfica, o consista en una indicacion geogréfica, y una
indicacion geogréficaidénticao similar. No obstante, aunque € Grupo Especia aceptara que la serie
potencial de marcas de comercio es reducida, las marcas de comercio registradas vaidamente
guedarian comprendidas en potencia en la categoria de marcas de comercio sometidas a
"coexistencid' con arreglo al apartado 2 ddl articulo 14.

87. Como indicaron los Estados Unidos en la primera reunion®, el apartado 3 del articulo 14 del

Reglamento sobre | as indicaciones geograficas no satisface enteramente las obligaciones previstas en
el parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. En primer lugar, e mencionado parrafo 1
enuncia un derecho que, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, debe conferirse a titular de
cualquier marca de comercio valida registrada, mientras que €l apartado 3 del articulo 14 sdlo entraen
juego (y lo hace Unicamente mediante una accion de las CE) cuando existe una marca de comercio
con renombre, notoriedad y antecedentes de uso. En segundo lugar, no siempre es posible que €

titular de la marca de comercio conozca, en e momento mismo de registrar la indicacion geogréfica,
s e uso de esta indicacion inducira a confusién.  Por gemplo, una indicacion geogréfica registrada
puede utilizarse de manera inesperada en una traduccién, o de un modo que ponga de relieve ciertos
aspectos o |etras de la denominacion geogréafica, causando con ello una probabilidad de confusion con
respecto a una marca de comercio registrada. Cuando €l titular de una marca de comercio registrada
se percate de que una indicacion geografica registrada se esta utilizando de un modo que causa una
probabilidad de confusidon con respecto a la marca de comercio, quiza sea demasiado tarde para
impugnar € registro al amparo del apartado 3 del articulo 14. En tercer lugar, como se explicabaen la

44\ éase|a Primera comunicacion escrita de las CE, parrafo 279.

45 \/éasela Declaracion oral de los Estados Unidos, parrafos 51 a 55.
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respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 36, puede ocurrir que se hayan registrado indicaciones
geogréficas por procedimientos distintos a los establecidos en el Reglamento sobre las indicaciones
geogréficas, como en e caso de los tratados de adhesién, de un modo que impida presentar una
oposicion a amparo del apartado 3 del articulo 14 o de cualquier otra disposicion del Reglamento
sobre |as indicaciones geogréaficas.

P68. El apartado 3 del articulo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 menciona determinados
criterios. S esos criterios no son exhaustivos, ¢por qué no selo indica asi expresamente, como en €
apartado 1 del articulo 3, €l apartado 2 del articulo 4 y €l apartado 6 del articulo 6 del Reglamento?
¢Estédn comprendidos otros criterios, como la similitud de los signos y de los productos, en "€

renombre o la notoriedad"? ¢Es pertinente el criterio de "la duracion del uso" de una marca
respecto de la posibilidad de que induzca a error si no ha sido usada durante un tiempo importante o
considerable? Comunidades Europeas.

P69. ¢Podrian las CE presentar al Grupo Especial alguna declaracion oficial anterior a su primera
comunicacion escrita en el sentido de que la aplicacion de los fundamentos del registro, la nulidad o
la revocacion de las marcas y € apartado 3 dd articulo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 se
efectuaran o deberan efectuarse de modo que haga inaplicable o dispuesto en el apartado 2 del
articulo 14? Comunidades Europeas.

P70. ¢Estan de acuerdo los Estados miembros de las CE con la comunicacion hecha por la
Comision a este Grupo Especial de que los términos del apartado 3 del articulo 14 del Reglamento
(CEE) N° 2081/92, debidamente interpretados, bastan para impedir € registro de cualquier
indicacion geogréfica que de lugar a confusion? ¢Podrian los Estados miembros de las CE aplicar
su legidlacion nacional en materia de marcas en forma que lo hiciera imposible? ¢Podria € Consgo
de Ministros impedir la aplicacion del apartado 3 del articulo 14 del Reglamento si la Comision
propusiera realizarla en un caso determinado, y aplicar € apartado 2 del mismo articulo?
Comunidades Europeas

P71. ¢Se ha pronunciado alguna vez alguna autoridad judicial acerca de la interpretacion del

apartado 3 del articulo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? S se aplicara esa norma, €
reglamento de marcas de la Comunidad y la legislacion nacional en materia de marcas en una forma
destinada a impedir €l registro de indicaciones geograficas que dieran lugar a confusién con marcas
anteriores, ¢podria ello ser objeto derevisionjudicial? Comunidades Europeas.

P72. El Grupo Especial toma nota de las respuestas de los Miembros a la lista recapitulativa de
preguntas que figuran en e documento IP/C/W/253/Rev.1, citadas por las CE en la nota 150 de su
primera comunicacion escrita, que muestran la existencia de diversos criterios adoptados por varios
Miembros para resolver 1os eventual es conflictos entre indicaciones geograficas y marcas anteriores.
¢Sgnifica esto que e Acuerdo sobre los ADPIC, en particular € parrafo 5 de su articulo 24, admite
cierto grado de flexibilidad en la aplicacién por los Miembros de la OMC de sus obligaciones?

Estados Unidosy Australia.

Respuesta

88. El Acuerdo sobre los ADPIC permite una cierta flexibilidad en € cumplimiento de las
obligaciones. Segun el parafo 1 del articulo 1 del Acuerdo, "los Miembros podran establecer
libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su
propio sistemay précticajuridicos’.

89. No obstante, este parrafo dispone con igua claridad que los Miembros tienen que aplicar las
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, y que pueden prever una proteccién més amplia que la
exigida por e Acuerdo a condicion de que tal proteccion no infrinjalas disposiciones del mismo. Una
de las disposiciones que no deben infringirse es la dd parrafo 1 del articulo 16. Segun este parrafo,
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los Miembras deben reconocer a los titulares de una marca de fabrica o de comercio € derecho a
excluir atodos los demés de la utilizacion de signos idénticos o similares que den lugar a probabilidad
de confusidon. Asimismo, un Miembro debe cumplir sus obligaciones de conformidad con los
parrafos 2y 3 del articulo 22. Como explicaron los Estados Unidos en su respuesta a la pregunta 79,
no hay nada incompatible o mutuamente excluyente en estas obligaciones. Al determinar qué
"flexibilidad" debe permitirse a los Miembros de la OMC, € Grupo Especia deberia optar por una
interpretacion que dé a cada disposicion su sentido més amplio, alaluz de la presuncion del derecho
internacional pablico contra el conflicto entre obligaciones.*

90. Los Estados Unidos observan ademés que e documento de referencia examina los conflictos
entre las marcas de comercio y las indicaciones geogréficas en términos generales, y con respecto ala
cuestion de s unaindicacion geogréfica ha de ser registrada. Sin embargo, € documento no aborda la
cuestion fundamenta sobre la que tiene que pronunciarse el Grupo Especia: independientemente de
gue una indicacion geogréfica esté 0 no registrada, ¢retiene € titular de la marca de comercio €

derecho previsto en € parrafo 1 del articulo 16 a impedir los usos de signos similares o idénticos que
den lugar a una probabilidad de confusion? Las CE sostienen en lo esencial que € articulo 22 precede
en importancia a parrafo 1 de articulo 16 (aunque las CE sostienen también € argumento contrario
cuando dicen que, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, los derechos relativos a las indicaciones
geograficas no gozan de precedencia sobre los derechos de la marca comercial; asi pues, la posicion
rea de las CE no esta del todo clara), y a continuacién corroboran este argumento sugiriendo que €

sistema de etiquetado de los vinos estadounidenses prevé la "coexistencia'. No obstante, de lo que se
trata es del derecho de los titulares de las marcas de comercio aimpedir los usos de sus signos que se
presten a confusion. Con arreglo alalegidacion estadounidense, que es compatible con los requisitos
del parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados Unidos proporcionan los
medios legales para que los titulares de marcas de comercio registradas impidan € uso de los signos
en condiciones de infraccion. Véase también la respuesta a la pregunta 3 de las Comunidades
Europess.

P73. Srvansefacilitar un g emplar del reglamento sobre |0s vinos que se menciona en €l parrafo 16
dela declaracién oral delas CE. Comunidades Europesas.

P74. ¢Qué indicaciones geogréficas protegieron concretamente las CE con arreglo al Reglamento
(CEE) N° 2081/92 antes del 1° de enero de 1995? ¢ Tiene pertinencia el parrafo 3 del articulo 24 del
Acuerdo sobre los ADPIC respecto de alguna otra indicacion geogréfica? Comunidades Europeas.

P75. Srvanseindicar en qué parte recae la carga de la prueba:

a) Respecto del parrafo 5 del articulo 24 del Acuerdo sobrelos ADPIC. En particular: ¢se
relaciona esto con el alcance de la obligacion prevista en el parrafo 1 del articulo 16?
¢Crea una excepcion respecto de medidas que de lo contrario estarian abarcadas en €
parrafo 1 del articulo 16? ¢O no ocurre ninguna de ambas cosas?

Respuesta

91. Como las CE degan que € péarrafo 5 del articulo 24 es una defensa afirmativa contra las
alegaciones estadounidenses de que € Reglamento sobre las indicaciones geograficas es incompatible
con las obligaciones de las CE en virtud del parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre losADPIC (o
seq, que e parrafo 5 del articulo 24 es una excepcion del parrafo 1 del articulo 16), corresponde alas
CE, como parte que se defiende, demostrar sus aegaciones. Como observé e Organo de Apelacion
en e caso Japén — Manzanas, "aunque la parte reclamante esta obligada a presentar pruebas que

48 |nforme del Grupo Especial, Indonesia — Automéviles, parrafo 14.28.
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respalden sus argumentos, la parte demandada debera aportar pruebas que respalden los argumentos
que desee formular en su respuesta’’.*’

92.  Sin embargo, los Estados Unidos observan que, a su juicio, € parrafo 5 dd articulo 24 no
constituye una excepcion de las obligaciones de la seccion 2: marcas de fébrica o de comercio, que
incluye € parrafo 1 del articulo 16, Sino que méas bien es una excepcidn de las obligaciones de la
seccién 3: Indicaciones geogréficas. Véase también larespuesta ala pregunta 78.

b) Respecto dd articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. En particular: ¢permite esa
norma Unicamente excepciones a los derechos conferidos por las marcas, o también crea
una excepcion a las obligaciones impuestas a los Miembros? Estados Unidos, Australia
y Comunidades Europeas.

Respuesta

93. En su condicion de parte que afirma que su Reglamento sobre las indicaciones geogréficas
gueda comprendido en la excepcién del articulo 17, son las CE, como parte demandada, las que
asumen la carga de la prueba. Como observo @ Organo de Apelacion en @ asunto Japon —
Manzanas, "aunque la parte reclamante estd obligada a presentar pruebas que respalden sus
argumentos, la parte demandada deberd aportar pruebas que respaden los argumentos que desee
formular en su respuesta’.®

94. El articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC permite que los Miembros prevean excepciones
limitadas a los derechos conferidos por una marca de comercio, como € uso lea de los términos
descriptivos. Sin embargo, los Miembros, a prever estas excepciones a los derechos conferidos por
una marca de fébrica o de comercio, deben asegurarse de que son limitados y que cualquier excepcion
de éstas tiene en cuenta los intereses legitimos del titular de la marca de comercio y de terceros. En
efecto, como explicaron los Estados Unidos en su declaracion ora, la excepcion a los derechos
conferidos por € parafo 1 dd articulo 16 en & Reglamento de las CE sobre las indicaciones
geograficas no se limita ni tiene en cuenta los intereses legitimos ddl titular de la marca de comercio o
de terceros. Como observaron los Estados Unidos en su declaracién oral (parrafo 75) es posible
informar a los consumidores del origen de un producto y de sus caracteristicas utilizando términos
descriptivos en un sentido que no tenga que ver con la marca de fabrica o de comercio, sin confundir
afirmativamente a consumidor acerca de la procedencia de los productos. En este sentido, es posible
proteger smultaneamente los intereses legitimos del consumidor, del titular de la indicacion
geogréficay del titular de la marca de fabrica o de comercio. El Reglamento sobre las indicaciones
geogréficas no hace distinciones de este tipo, sino que se limita a ofrecer una amplia inmunidad con
respecto a una constatacion de infraccion de marca de fabrica o de comercio, basada Unicamente en
gue se haya registrado una determinada indicacién geogréafica.

95. El apartado 2 ddl articulo 14 del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, que segun
las CE reline los requisitos estrictos del articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, automaticamente y
en cada caso (en sus propios términos) priva a un titular de una marca de fabrica o de comercio de su
derecho aimpedir € uso de unaindicacion geogréafica registrada idéntica o similar que dé lugar auna
probabilidad de confusion. Esto es asi aunque d titular de la marca de fébrica o de comercio pueda
demostrar que € uso particular de la indicacion geografica no puede considerarse un "uso lea de un
término descriptivo”. Segun € apartado 2 del articulo 14, las CE hacen una presuncion irrebatible de
gue € uso de una indicacion geogréfica registrada constituird en todos los casos un "uso led de

47 Parrafo 154.

48 Parrafo 154.
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términos descriptivos', sin tener en cuenta las circunstancias particulares del caso. En opinion de los
Estados Unidos, esto no es una excepcion limitada.

96. Por ultimo, ni siquiera con su propia interpretacion del articulo 17 del Acuerdo sobre
los ADPIC reconocen las CE que las denominaciones no geogréficas estén sujetas a registro de
conformidad con € apartado 3 del articulo 2 del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas (por
gemplo, Feta). No hay nada en la interpretacion de las CE que explique cdmo la excepcion del uso
leal del articulo 17 se aplica alas denominaciones no geogréficas.

P76. En € parrafo 5 dd articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se emplean las expresiones
"validez del registro de una marca de fabrica o de comercio” y "€l derecho a hacer uso de dicha
marca’. Srvanse indicar su interpretacion de estas frases, conforme a las reglas generales de
interpretacion de los tratados del articulo 31 de la Convencidn de Viena sobre € Derecho de los
Tratados y, s procede, los medios de interpretacion complementarios que prevé e articulo 32.
Sirvanse explicar como determinan cual es € contexto pertinente. Estados Unidos, Australia y
Comunidades Europeas

Respuesta
"Validez del registro de una marca de fabrica o de comer cio"

97. Como explicaron los Estados Unidos en los parrafos 61 y 62 de su declaracion ordl, la
prohibicién de pregjuzgar la"validez del registro de una marca de fébrica o de comercio”, en € sentido
del parrafo 5 del articulo 24, exige que los Miembros confieran los derechos previstos en € parrafo 1
del articulo 16 al titular de la marca de fabrica o de comercio de que se trate. Si una marca de fabrica
0 de comercio sigue estando registrada, € parrafo 1 del articulo 16 exige que se confieran a titular de
la marca registrada | os derechos previstos en dicho parrafo.

98. El dgnificado corriente de "validity" en inglés ("validez") es "[t]he quality of being (esp.

legally) valid™*, ("la caidad de vélido (sobre todo juridicamente)"; en esta definicion, € término
"valid" ("valido") se refiere a ago "[p]ossessing legal authority” ("que posee autoridad legd") o que
es "legally acceptable or binding™° ("legalmente aceptable o vinculante"). Por registro se entiende
"[f]he action of registering or recording” ! ("laaccion de registrar o anotar"), y "register" ("registrar")
significa"[flormally enter or cause to be entered ... in aparticular register" ** (“inscribir formalmente
0 hacer que seinscriba ... en un registro particular”). Por consiguiente, con € significado corriente de
esos términos por "validity of the registration” ("validez del registro”) se entiende la posesion de la
autoridad legal concedida en virtud de la inscripcion de una marca de fabrica o de comercio en un
registro. Asi pues, € significado de la expresion "validity of the registration of atrademark™ ("validez
del registro de una marca de fabrica o de comercio") debe leerse en relacién con la autoridad legal
conferida por € registro de una marca de fébrica 0 de comercio, que es € derecho previsto en €

parrafo 1 dd articulo 16, ademés de los derechos contemplados por la legidacion interna.  El

parrafo 1 dd articulo 16 demuestra € vinculo evidente que existe entre € registro y la autoridad legal
que debe conferirse al titular de una marca de fabrica o de comercio en virtud del mismo, o sea, €
derecho a impedir a todos los demas que usen un signo similar o idéntico que dé lugar a una
probabilidad de confusion. El registro de una marca de fébrica o de comercio carece virtualmente de
significado sin los derechos correspondientes del parrafo 1 del articulo 16.

9 New Shorter Oxford English Dictionary, pagina 3541. Estados Unidos— Prueba documental 47.
°0 New Shorter Oxford English Dictionary, pagina 3541. Estados Unidos— Prueba documental 47.
1 New Shorter Oxford English Dictionary, pagina 3541. Estados Unidos— Prueba documental 47.

52 New Shorter Oxford English Dictionary, pagina 3541 Estados Unidos— Prueba documental 47.
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99. Ademés, como explicaron los Estados Unidos en su declaracion oral®, d historid de la
negociacion del Acuerdo sobre los ADPIC demuestra que € texto del parrafo 5 del articulo 24 paso de
ser una ssimple prohibicion contra lainvaidacion del registro (en € proyecto de Bruselas), a congtituir
un requisito en € sentido de que los Miembros ni siquiera deben "prejuzgar” la validez del registro de
una marca de fébrica o de comercio.>® Este es un requisito més estricto, ya que & significado
corriente del término inglés "prgjudice” es "to injury, damage, harm"*°, ("causar una lesion, un dafio o
un perjuicio"), mientras que la anterior version se limitaba a impedir la erradicacion completa de la
marca. Asi pues, que se haya agregado la palabra "prejudice" significaque e parrafo 5 del articulo 24
protege algo més que la supresion de una marca de fébrica o de comercio del registro, como afirman
las CE. Como minimo, ello debe impedir que los Miembros supriman € derecho esencial a registrar
una marca de fabrica o de comercio, que es € derecho, previsto en € parrafo 1 del articulo 16, a
impedir que todos los deméas usen € signo de un modo que se preste a confusion.

100. El parafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC ofrece también un contexto
pertinente, a prescribir que solo los signos que puedan "constituir una marca de fébrica o de
comercio” son "capaces de distinguir los bienes 0 servicios de una empresa de los de otras empresas’.
Sin la capacidad de gjercer los derechos contemplados en e parrafo 1 del articulo 16 paraimpedir que
todos los deméas hagan un uso que induzca a confusion, la marca de fabrica o de comercio puede
perder su capacidad de distinguir, y, por consiguiente, ya no "constituird una marca de fébrica o de
comercio”.

101. Asi pues, la pérdida de la capacidad de distinguir esos bienes o0 servicios prejuzga ciertamente la
"validez del registro de una marca de fébrica o de comercio”.

" El derecho a hacer uso de una marca de fabrica o de comercio"

102. Para empezar por € significado corriente, por "right" ("derecho™) en inglés se entiende "[t]he
standard of permitted and forbidden activity"*® ("la norma de una actividad permitida y prohibida’).
El término inglés "use" ("uso") se define como la "application or conversion to some purpose™’
("aplicacién o transformacion con un cierto proposito”). Asi pues, € significado corriente de la frase
inglesa"prgjudice ... theright to use” ("prejuzgar ... € derecho a hacer uso") es causar un perjuicio o
dafio a la actividad permitida o prohibida, de resultas de la aplicacion de una marca de fabrica o de
comercio con un cierto propésito. En el contexto dado por €l parrafo 1 del articulo 15y €l péarrafo 1
del articulo 16, €l propdsito de una marca de fabrica o de comercio es que su titular pueda distinguir
entre sus productos y los de terceros. Segun e parafo 1 del articulo 15, cualquier signo o
combinacion de signos que sean capaces de distinguir |os bienes o servicios de una empresa de los de
otras empresas puede congtituir una marca de fabrica o de comercio. Segin € parafo 1 del
articulo 16, € titular de una marca de fébrica o de comercio registrada "gozara del derecho exclusivo
de impedir que cuaesguiera terceros ... utilicen en e curso de operaciones comerciales signos
idénticos o similares para bienes 0 servicios que sean idénticos o similares a aguellos para los que se
ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion”. Ademas, en este mismo
parrafo se establece que esta obligacion no afecta a la posibilidad de reconocer derechos basados en
el uso.

%3 Declaracion oral de los Estados Unidos, parrafos 64 y 65, Estados Unidos— Prueba documental 25.
>4 Estados Unidos— Prueba documental 25.

%5 New Shorter Oxford English Dictionary, pagina 2333. Estados Unidos— Prueba documental 47.
%% New Shorter Oxford English Dictionary, pagina 2598. Estados Unidos— Prueba documental 47.

" New Shorter Oxford English Dictionary, pagina 3531 Estados Unidos— Prueba documental 47.
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103. Cuando se interprete esta frase debe tenerse en cuenta que la parte introductoria del parrafo 5
del articulo 24 se refiere a ciertas marcas de fébrica 0o de comercio que han sido "solicitadas o
registradas’, y la parte conclusiva afirma que las medidas no prejuzgaran "la posibilidad de registro ni

la validez del registro de una marca de fébrica o de comercio”; ademas, la parte introductoria se
refiere también a ciertas marcas de fébrica o de comercio cuyos derechos "se hayan adquirido

mediante su uso", y la parte conclusiva a la obligacién de no prejuzgar € "derecho a hacer uso" de
una marca de fébrica o de comercio. En términos contextuales, y teniendo en cuenta en particular que
el parrafo 1 del articulo 16 prevé especificamente la posibilidad de que los Miembros adquieran los
derechos sobre una marca de fébrica o de comercio (0 sea, € derecho a excluir aterceros) mediante su
uso, hay razones que abonan la interpretacion de que € "derecho a hacer uso de una marca de fébrica
0 de comercio” es, por o menos en parte, € derecho previsto por la legisdacion nacional del Miembro
aadquirir y mantener derechos de una marca de fabrica o de comercio mediante su uso. Por |o tanto,
las dos frases en cuestion —la "validez del registro de una marca de fébrica o de comercio” y €

"derecho a hacer uso de una marca de fabrica o de comercio'— se refieren a derecho del titular de una
marca de fabrica o de comercio a excluir a otros del uso de signos similares (0 sea, ser capaz de
distinguir sus productos de los productos de otros), y € requisito del parrafo 5 del articulo 24 es que
no debe prejuzgarse €l derecho aexcluir aterceros.

104. Los antecedentes de la negociacion corroboran esta interpretacion. La disposicion predecesora
del parafo 5 del articulo 24, que es € péarrafo 2 del articulo 24 del Proyecto de Brusdlas, de
noviembre de 1990, preveia solamente la obligacion de no tomar medidas para denegar o invalidar €
registro de determinadas marcas de fébrica o de comercio, sin mencionar € uso. Cuando se redacto e
Proyecto Dunkel, un afio después (diciembre de 1991), la inclusion de las marcas de fébrica o de
comercio "adquiridas mediante uso” en la parte introductoria coincidia con la obligacion de la parte
conclusiva de no prejuzgar € "derecho a hacer uso de una marca de fébrica o de comercio”.

105. No obstante, en € texto "el derecho a hacer uso de una marca de fabrica o de comercio” no se
limita expresamente a las marcas cuyos derechos se hayan adquirido mediante su uso (aunque si
parece gque incluye estas marcas). La obligacion de no prejuzgar € derecho a hacer uso de una marca
de fébrica o de comercio —para dafiar o perjudicar ala actividad permitida o prohibida relacionada con
laaplicacion de una marca de fébrica o de comercio con un cierto propésito— incluiria una obligacion,
respecto tanto de las marcas de fébrica o de comercio registradas como de las no registradas, de no
mermar la capacidad de hacer uso de la marca de fabrica o de comercio para distinguir entre los
productos del titular y los de terceros. En este sentido, no prejuzgar € derecho a hacer uso de la
marca de fabrica o de comercio registrada significa no pregjuzgar la capacidad del titular de la marca
registrada de hacer uso de su marca para distinguir sus productos de los productos de otros.
Sencillamente, s € titular no puede excluir a otros de un uso de signos idénticos o similares que
induzca a confusién, la capacidad del titular de hacer uso de la marca de fabrica 0 de comercio con
esta finaidad resultard gravemente mermada.

P77. En d péarrafo 5 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se emplea la expresion "el
derecho a hacer uso" de unamarca. ¢Por qué optaron los redactores por no referirse, por giemplo, a
"derechos exclusivos' o "los derechos mencionados en el parrafo 1 del articulo 16"? ¢Es pertinente
ese hecho respecto de la interpretacion de la expresion "derecho a hacer uso" de una marca?

Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

Respuesta

106. Como sugiere la respuesta a la pregunta 76, la frase "el derecho a hacer uso de una marca de
fébrica o de comercio” se refiere a las marcas cuyos derechos se hayan "adquirido mediante € uso",
como establece la parte introductoria del parrafo 5 del articulo 24, y también a derecho a hacer uso de
una marca de fabrica o de comercio con este propdsito, o sea, distinguir los productos del titular de la
marca de los productos de terceros. Esta es una descripcion precisa del acance de la excepcion ala
proteccion de las indicaciones geogréficas. Una referencia a "derecho exclusivo a hacer uso” se
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habria prestado a confusion, porque e "derecho exclusivo" del parrafo 1 del articulo 16 es e derecho
aexcluir, y no & derecho a hacer uso per se®® Unasimple referenciaalos "derechos exclusivos', sin
mencionar € uso, habria supuesto una duplicacion de la obligacion de no prguzgar la validez de la
marca de fabrica o de comercio, y no habria abordado claramente la cuestion de las marcas de fébrica
0 de comercio adquiridas mediante & uso. Por Ultimo, mencionar smplemente los "derechos
previstos en € parrafo 1 del articulo 16" también habria inducido a confusion, porgque en este parrafo
se describen tres clases de derechos. € derecho a excluir aterceros de usos que induzcan a confusion,
en laprimerafrase; "los derechos existentes con anterioridad” en la primera mitad de la tercera frase,
y los "derechos’ basados en el uso que reconozcan los Miembros, en la segunda mitad de esta misma
frase.

P78. Con referencia al parrafo 58 de la declaracion oral de los Estados Unidos, €l parrafo 5 del
articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a las marcas de fabrica o de comercio; ciertos
Miembros aplican las obligaciones en materia de indicaciones geograficas mediante marcas
colectivas y de certificacion; e parrafo 2 del articulo 25 se refiere a mas de una categoria de
derechos de propiedad intelectual, del mismo modo que € articulo 4 del Tratado IPIC, incorporado
en e Acuerdo sobre los ADPIC en virtud de su articulo 35. Por lo tanto, ¢es forzoso que las
disposiciones que tratan de cada categoria de derechos de propiedad intelectual de la parte |1 del
Acuerdo sobre los ADPIC se limiten a una sola Seccion? ¢ Es posible que los derechos otorgados por
una categoria de derechos de propiedad intelectual, y una excepcion a esos derechos, figuren en
diferentes secciones de la parte 11? Estados Unidosy Australia.

Respuesta

107. Como han observado los Estados Unidos, € parafo 5 del articulo 24 es una "excepcion”
claramente definida a la proteccion de las indicaciones geogréficas de la parte |1 de la seccién 3 del
Acuerdo sobre los ADPIC. No es una excepcion a la proteccion de una marca de fébrica o de
comercio, de la seccion 2 de la parte ll.

108. Los Estados Unidos no creen que la interpretacion de esta disposicion permita llegar a una
amplia conclusién en e sentido de que las disposiciones relativas a cada categoria de propiedad
intelectual, a que se refiere la parte |1 del Acuerdo sobre los ADPIC, deben limitarse a su propia
seccion.  Es evidente que unas disposiciones que figuran en una seccion de la parte |l, pero que
abordan explicitamente derechos relacionados con otra seccion de esta misma parte, deben llevarse a
efecto. En cambio, los Estados Unidos no creen que una "excepcion” claramente definida a alcance
de la proteccion de un derecho definido en una seccidn pueda considerarse una "excepcion” a acance
de la proteccion de un derecho distinto definido en otra seccién.

109. En otras palabras, s una disposicion figura bajo € titulo "excepcion” en una determinada
seccion, dlo conlleva légicamente una fuerte presuncion de que es una excepcién a acance de la
proteccion del derecho definido en la seccion en la que aparece. En inglés, una "exception”
("excepcion") "excepts' ("exceptia’) o "exempts' ("exime") algo del "scope of a proposition’®
("alcance de una proposicion”). Por el "acance de la proposicion" en una determinada seccién de la
parte |1 del Acuerdo sobre los ADPIC debe entenderse € acance de la proteccion concedida en virtud
de lo dispuesto en esa seccion. Asi pues, una "excepcion” ala seccion sobre indicaciones geogréficas
(seccion 3) sera una excepcion a las obligaciones relativas alas indicaciones geogréaficas que figuran
en dicha seccién. Esto eslo que parece ocurrir en particular cuando, como ocurre aqui, cada seccion
delaparte |l del Acuerdo sobrelos ADPIC tiene su propia clausula de excepcion.

%8 Con respecto alas patentes, el articulo 28 utiliza el término "exclusivo" de un modo similar.

% New Shorter Oxford English Dictionary, pagina 872 (véanse las definiciones de "except" y
"exception™). Estados Unidos— Prueba documental 47.
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110. En cambio, en e caso de las "disposiciones transitorias’ a que se refiere una "parte” del
Acuerdo sobre los ADPIC, la presuncion |6gica es que estas disposiciones no se limitan a una parte o
seccion especifica, salvo que se indique otra cosa. Supongamos, en cambio, que cada subdivision de
la pate Il dd Acuerdo sobre los ADPIC tenga una seccion propia titulada "Disposiciones
transitorias’. En este caso, la presuncién seria que las disposiciones transitorias se aplican a cada una
de las subdivisiones, tanto s se refieren a las marcas de fébrica o de comercio, a las patentes, a los
derechos de autor, etc. Este esd criterio con que se redactaron las "excepciones'.

111. El Organo de Apdacion hainterpretado las disposiciones en funcion del lugar que ocupan en la
estructura general del acuerdo abarcado de que se trate, prestando especid atencion a los
encabezamientos o titulos de las secciones en |as que figuran las disposiciones. En € caso Canada—
Productos lacteos, & Organo de Apelacion declard que:

Se plantea una fuerte presuncion de que la redaccion utilizada en la Lista del
Miembro bajo el titulo "otros términos y condiciones' tiene un efecto de modificacion
o limitacion del contenido sustantivo o e acance de la concesion o @ compromiso. ®

112. Lo propio puede decirse dd titulo "excepciones'. Por consiguiente, una clausula de
"excepcion” ala seccidn de indicaciones geogréficas debe interpretarse en € sentido de que limita la
proteccién concedida por otro concepto a las indicaciones geogréficas.

113. Independientemente de la ubicacion del parrafo 5 del articulo 24 en la seccion 3 de la parte 1,
los Estados Unidos han observado también que € mencionado péarrafo no prevé una excepcion
sustantiva a alcance de la proteccion de las marcas de fabrica o de comercio estipulado en €
parrafo 1 del articulo 12. Las excepciones a los derechos sobre una marca de fébrica o de comercio
estén previstas explicitamente en € articulo 17. Este articulo constituye una especie de "escudo”
contra cualquier disposicion de la seccion relativa a las indicaciones geogréficas que pueda afectar
desfavorablemente a las marcas de fébrica o de comercio eximidas por anterioridad.

P79. ¢Existe conflicto entre el parrafo 1 del articulo 16 y € péarrafo 3 del articulo 22 del Acuerdo
sobre los ADPIC? ¢Como puede un Miembro evitar o resolver cualquier posible conflicto?
Estados Unidosy Australia.

Respuesta

114. Los Estados Unidos no creen que exista un conflicto entre € parrafo 1 del articulo 16 y €
parrafo 3 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las obligaciones no son mutuamente
exclusivas y en ambos casos un Miembro puede cumplirlas de un modo que confiera a cada una su
pleno alcance. Como sefialaron los Estados Unidos en e parrafo 133 de su primera comunicacion
escrita y en los parrafos 41 y 41 de su declaracion oral, @ Acuerdo sobre los ADPIC prevé la
obligacion de conferir alos titulares de marcas de fébrica o de comercio y de indicaciones geogréficas
el derecho a excluir aterceros de determinados usos de los signos o las indicaciones. Con arreglo a
parrafo 1 del articulo 16, los titulares de una marca de fabrica o de comercio tienen derecho a excluir
atodos los demés del uso de signos idénticos o similares de un modo que dé lugar a una probabilidad
de confusién. De conformidad con € parafo 3 del articulo 22, debe denegarse € registro de las
marcas de fabrica o de comercio que induzcan a error alos consumidores en un determinado territorio
en cuanto a origen de los productos o, S estén registradas, deben poder invdidarse. Estas dos
disposiciones pueden y deben interpretarse de un modo gque no dé pie a suponer un conflicto entre

%0 Canada — Medidas que afectan a la importacion de leche y a la exportacién de productos |&cteos
WT/DS103/AB/R (adoptado €l 27 de octubre de 1999), parrafo 134 (sin cursivas en €l original).
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ellas, sobre la base de la presuncion del derecho piblico internacional contra los conflictos® Si una
marca de fébrica o de comercio induce a error a los consumidores en un determinado territorio, su
registro podra denegarse. No obstante, S se registray no es invalidada, deberé dotar a su titular de
fundamento juridico para excluir a terceros, dentro del territorio, del uso de signos idénticos o
similares que induzcan a confusion.

P80. ¢Admite la legislacién interna de su pais alguna excepcidn a los derechos exclusivos conferidos
por las marcas de fabrica o de comercio respecto de los registros concurrentes, la utilizacién
concurrente honesta o la publicidad comparativa? En caso afirmativo, ¢se limitan esas excepciones
alasdemas marcas? ¢Pueden abarcar indicaciones geogréaficas? Estados Unidosy Australia.

Respuesta

115. Los Estados Unidos prevén varias excepciones a las acciones por infraccién de una marca de
féorica o de comercio. Los articulos 33 b) 5) y 6) de la Ley Lanham prevén lo que podria
denominarse un uso concurrente no doloso de dos marcas de fébrica o de comercio, pero debe tenerse
muy en cuenta que en los Estados Unidos € uso concurrente solo se autoriza en la medida en que las
marcas se usan en el comercio en dos zonas geogréficas distintas del pais. Permitir € uso concurrente
de dos marcas en una misma zona por dos titulares diferentes causaria probablemente confusién a
consumidor en cuanto al origen de los productos.

116. El articulo 33 b) 5) se refiere especificamente a una situacion en la que se han establecido
derechos previos de common law en una zona limitada, que entran en conflicto con una marca de
fébrica o de comercio registrada més tarde a nivel federal. Esto puede hacer que un tribunal ordene e
"uso concurrente” de dos marcas pero, como se ha indicado anteriormente, en zonas geogréficas
distintas de los Estados Unidos.®* El articulo 33 b) 6) se refiere a una situacion en la que un titular de
una marca registrada denuncia que una marca registrada anteriormente infringe la marca registrada
con posterioridad, y € tribunal puede ordenar un uso concurrente de las dos marcas registradas. De
nuevo en este caso, € uso concurrente sblo se permitird en zonas geogrédficas distintas de los
Estados Unidos®®

117. En los Estados Unidos estas normas se aplican a las indicaciones geogréficas, ya que estas
indicaciones también estén protegidas en e pais por € sistema de certificacion y marcas colectivas.

61 Reconocida por el Grupo Especial en el parrafo 14.28 del asunto Indonesia— Automéviles, segiin
cua "el derecho publico internacional establece una presuncion contraria a conflicto”, que "es especialmente
pertinente en el caso dela OMC puesto que todos los acuerdos de la OMC", incluidas todas | as disposiciones del
Acuerdo sobre los ADPIC, "fueron negociados a mismo tiempo, por los mismos Miembros y en el mismo
foro".

52 El articulo 33 b) 5) de la Ley Lanham, 15 USC §1115(b)(5), dice lo siguiente: "Que la marca cuyo
uso por una parte se considera una infraccion fue adoptada sin conocimiento del uso previo del que registray ha
sido utilizada continuamente por esa parte o por quienes estan en relacion directa con ella desde una fecha
anterior a, A)la fecha del uso constructivo de la marca establecida de conformidad con la seccién 7c¢), B) €l
registro de la marca en virtud de la presente Ley si la solicitud de registro se presenta antes de la fecha efectiva
de la Ley de Revision de la Ley sobre Marcas de Fébrica o de Comercio de 1988, o C) la publicacién de la
marca registrada con arreglo a apartado c) del articulo 12 de esta Ley: a condicidn, no obstante, de que esta
excepcion o defecto rija solamente parala zona en la que se haya demostrado este uso previo continuado ...".

83 El articulo 33 b) 6), 15 USC §1115(b)(6), prevé otra excepcion para la infraccion: "Que la marca
cuyo uso se denuncia como infraccion haya sido registrada y utilizada anteriormente a registro con arreglo ala
presente Ley o ala publicacion de la marca registrada de quien efectle el registro con arreglo a apartado c) del
articulo 12 de la presente Ley, y no haya sido abandonada: a condicién, no obstante, de que esta excepcion o
defecto rija solamente para la zona en la que se utiliz6 la marca antes del registro o publicacién de la marca de
quien efectlie el registro ...".
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118. Ademas, € articulo 33 b) 4) de la Ley Lanham prevé una excepcion basada en € uso lead de
términos descriptivos, 0 sea, € uso del nombre de un individuo o de un término descriptivo que
incluya € origen geogréfico.® Los términos descriptivos incluidos en la excepcion de "uso led" no
pueden utilizarse como marcas de fabrica o de comercio, o sea, para distinguir los productos de una
empresa de los de otras empresas. La marca de un término descriptivo atafie solamente a significado
especiaizado y secundario que ha adquirido una galabra, y no a su contexto descriptivo original y
primario. La excepcion ddl uso lea da efecto practico a esta distincion protegiendo e derecho del
publico a seguir utilizando € valor descriptivo primario de los términos, y utilizando pues el aspecto
de una palabra que queda comprendido en e alcance de una marca de fabrica o de comercio. En otras
palabras, la finalidad principa de la excepcion del uso leal consiste en proteger 10s usos descriptivos
particulares que no estan comprendidos en la marca de fébrica o de comercio, y que por consiguiente
no son, por definicion, usos infractores.

119. Entodo caso, € "uso leal" exige una determinacion, caso por caso, del derecho a una excepcion
limitada, previa impugnacion del titular de una marca de fabrica o de comercio. Por giemplo, en €
asunto Schafer Co. V. Innco Management Corp., F.Supp. 477 (E.D. N.C. 1992), aff"d 995 F.2d 1064
(4th Cir. 1993), € titular de la marca SOUTH OF THE BORDER (relativa a un parque tematico
situado a sur de lalinea divisoria entre Carolina del Nortey Carolina del Sur) impugnd el uso por €
propietario de un motel de las expresiones "Border Exit" y "South of Border Exit" en los carteles
situados en la carretera para desviar alos conductores haciael motel. El propietario del motel aegd la
excepcion del uso leal, aduciendo que la expresion "South of the Border" es generamente conocida
como € nombre de una ciudad circundante que incluye € parque temético del titular de la marca de
comercio.

120. El tribuna describié en primer lugar los limites a la excepcion del uso lea con arreglo
derecho estadounidense, del modo siguiente:

[El usuario que invoque € uso lea] debe adaptar y disefiar su uso de la indicacion
geogréfica de un modo que no cause una probabilidad de confusién del consumidor.®®

Después, con respecto a uso particular de "Border Exit", € tribunal pasd a examinar los hechos del
caso planteado, del modo siguiente:

La expresion "Border Exit" describe de un modo preciso la situacion de la salida
-Sdlida 1, A 0B- que los vigeros deben tomar para llegar hasta € motel del
demandado. No pretende servir como simbolo del establecimiento o los servicios del
demandado, ni sugiere en modo alguno a publico vigero que € establecimiento del
demandado tiene unarelacién cuaquiera con € establecimiento de los demandantes.

Ademas, € demandado ha adaptado € disefio y uso de "Border” de modo que no
confunda alos vigeros. En primer lugar, "Border" modifica"Exit" ("Salida"), que es
un término geografico y no € servico que proporciona € demandado. En segundo
lugar, la imagen visua de "Border” en los carteles del demandado no se parece a la
imagen visua de "Border" en ninguno de los carteles del demandante. Por Ultimo, en
la mitad izquierda de cada uno de los carteles del demandado figura en forma

% El articulo 33 b) 4) de la Ley Lanham, 15 USC §1115(b)(4), prevé disposiciones a una denuncia de
infraccion, entre otras: "que €l uso de la denominacion, término, o instrumento denunciado como infraccién es
un uso, distinto de una marca, de la denominacion individual de la parte en su propia empresa o de la
denominacién individual de cualquier persona relacionada con esta parte, 0 un término o instrumento que sea
descriptivo y se utilice lealmente y de buena fe s6lo para describir los productos o servicios de esta parte, 0 su
origen geografico ...".

8 schafer Co. v. Innco Management Corp., 797 F.Supp. at 481 (no se reproducen |as citas internas).
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prominente la denominacién comercial del demandado "Family Inns of America’, y
su logotipo. No hay nada en € expediente que haga pensar que € uso por parte del
demandado no fuera un intento de buena fe de desviar a los vigeros de la
carretera [-95 hacia su motel, y € articulo 1154 b) 4) permite hacerlo d demandante
sin infringir la marca comercia de los demandados.®®

Asimismo, € tribunal determiné que € uso de la expresién " South of Border" en los signos de salida
también constituia un uso ledl. ®’

121. Enlalegidacion estadounidense, la excepcion de "publicidad comparativa' es una forma de uso
leal. Lapublicidad comparativa es una publicidad que compara las calidades respectivas de productos
0 servicios que compiten entre si. Siempre y cuando la marca de fabrica o de comercio de un

competidor se use lealmente y de buena fe, y solamente para describir los productos o servicios del

titular de la marca o hacer referencia a los mismos, este uso lea en la forma de la publicidad
comparativa podra aegarse como excepcion. Este uso no autorizado de una marca de comercio de un
competidor serd admisible en la medida en que la publicidad no contenga representaci ones engariosas
0 haga probable que los compradores sean inducidos a confusion en cuanto a la procedencia,

identidad o patrocinio del producto del anunciante.

P81. Srvanse indicar cualquier fundamento que tenga la afirmacion de que los Miembros deben
cumplir cada obligacion del régimen de la OMC a través de una Unica medida aplicable en todo su
territorio. ¢Se basa su alegacién referente a un nivel de proteccion valido en todo el ambito de la
Comunidad en que los Estados miembros de las CE también son Miembros dela OMC? Australia.

P82. S e Grupo Especial admitiera las alegaciones de |os reclamantes basadas en el parrafo 1 del
articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, ¢de qué modo podrian proporcionar una contribucion
complementaria a la solucion positiva de esta diferencia las conclusiones relativas a las alegaciones
gue se refieren al parrafo 1 del articulo 1, € parrafo 2 del articulo 22, € parrafo 5 del articulo 24,
los parrafos 1, 2y 3 del articulo 41y € articulo 42 del Acuerdo sobrelos ADPIC Yy el parrafo 1 del
articulo 10bis y € parrafo 1 del articulo 10ter del Convenio de Paris (1967)? Estados Unidosy
Australia.

Respuesta

122, Tanto s € Grupo Especia estd de acuerdo con los Estados Unidos con respecto a su
reclamacion a amparo del parrafo 1 del articulo 16, como s no lo esta, las conclusiones relativas a
otras reclamaciones de |os Estados Unidos —en particular |a efectuada de conformidad con el parrafo 2
dd articulo 22, segun la cual no se proporcionan medios legaes a las partes interesadas ni se han
establecido procedimientos para garantizar la observancia en relacion con estos medios— ayudarian a
las partes a entender las medidas que deberian tomar las CE para poner en conformidad esta medida
con sus obligaciones dimanantes de la OMC.

P83. S el Grupo Especial rechazara las alegaciones de |os reclamantes basadas en el parrafo 1 del
articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, ¢podria admitir en alguna medida las reclamaciones
referentes al parrafo 1 del articulo 1, el parrafo 2 del articulo 22, el parrafo 5 del articulo 24, los
parrafos 1, 2y 3 del articulo 41 y e articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC y € péarrafo 1 del
articulo 10bis y el parrafo 1 del articulo 10ter del Convenio de Paris (1967)? Estados Unidosy
Australia.

8 Schafer Co. v. Innco Management Corp., 797 F.Supp. at 481 (no se reproducen |as citas internas).

57 Schafer Co. v. Innco Management Corp., 797 F.Supp. at 481, 482.
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Respuesta

123. Si; los Estados Unidos creen, por g emplo, que tanto s el Reglamento sobre |as indicaciones
geogréficas es incompatible con las obligaciones de las CE en virtud del parrafo 1 del articulo 16,
como s no lo es, las CE deben arbitrar los medios legaes previstos en € péarrafo 2 del articulo 22 para
gue las partes interesadas impidan los usos descritos en este articulo, y deben prever procedimientos
para garantizar |a observancia de esos derechos.

P84. El procedimiento planteado en las alegaciones de los Estados Unidos referentes al parrafo 2
del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC ¢se rige por la parte IV del Acuerdo? En caso
afirmativo, ¢puede regirse también por la parte 11? Estados Unidos.

Respuesta

124. El péarrafo 2 del articulo 22, en la parte || del Acuerdo sobre los ADPIC, exige que los
Miembros arbitren los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir ciertos usos,
entre otras cosas, de determinados signos e indicaciones. Si no se arbitran esos medios -y los
Estados Unidos sostienen que no se han arbitrado- se produce una incompatibilidad con e parrafo 2
dd articulo 22. Debe observarse que € cumplimiento de esta obligacion puede o no dar lugar a la
adquisicién o € mantenimiento de derechos de propiedad intelectual, por gemplo en € caso de la
capacidad de oponerse a un registro.

125. También puede suceder que los procedimientos para adquirir y mantener la propiedad
intelectual, como son las indicaciones geogréficas, sean incompatibles con la parte IV porque, por
gemplo, con arreglo a parrafo 2 del articulo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC e procedimiento de
registro no da lugar a que e registro se conceda en un plazo razonable. Pero en esta diferencia los
Estados Unidos no hacen ninguna reclamacion de este tipo en relacion con laparte V.

126. No parece que una reclamacion de incompatibilidad deba estar comprendida en el acance de la
parte IV o de la parte I, y no puede estar comprendida en e alcance de las dos. En particular, €
parrafo 1 del articulo 62, por e que los Miembros pueden exigir que se respeten procedimientos y
trdmites razonables, establece que estos procedimientos y tramites han de ser compatibles con las
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Este texto prevé claramente que una medida puede
violar tanto el parrafo 1 del articulo 62 como las otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC,
incluidas las de la parte I1.

P85. El procedimiento planteado en las alegaciones de Australia referentes a los articulos 41 y 42
del Acuerdo sobre los ADPIC ¢se rige por la parte IV del Acuerdo? En caso afirmativo, ¢puede
regirse también por la partel11? Australia.

P86. El articulo 4 del Convenio de Paris (1967) no crea ningun derecho de prioridad para las
indicaciones de origen. ¢Sgnifica esto que esas indicaciones son indiferentes a los efectos del
derecho de prioridad? Australiay Comunidades Europeas.

P87. ¢Qué trascendencia tiene la afirmacion de las CE de que las alegaciones de los reclamantes
son "tedricas'? ¢Sugieren las CE que ello afecta de algiin modo al mandato o la funcién del Grupo
Especial? Comunidades Europeas.

P88. Sirvanse aclarar € tipo de recomendaciones que pide Australia respecto de las versiones del
Reglamento (CEE) N° 2081/92 anteriores a su ultima modificacion, y no respecto de los registros
efectuados en virtud de esas versiones. Sirvanse mencionar las disposiciones reglamentarias sobre
solucion de diferencias de los acuerdos abarcados en virtud de las cuales se piden las
recomendaciones de esetipo. Australia.
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P89. ¢Existe en la solucién de diferencias dela OMC un concepto de preclusion aplicable al caso en
gue un Miembro se abstiene de plantear reclamaciones respecto de una medida hasta que es
modificada? Comunidades Europeas.

P90. ¢Impugna Australia los registros de indicaciones geogréficas, o los procedimientos
conducentes a tales registros o a su denegacion, que tuvieron lugar antes del 1° de enero de 19967
En caso afirmativo, sirvanse explicar como se aplica a esas medidas € articulo 70 del Acuerdo sobre
los ADPIC. Australia.

P91. Srvanse aclarar €l tipo de recomendaciones que pide Australia respecto de los registros
considerados individualmente. Srvanse mencionar las disposiciones reglamentarias sobre solucion
de diferencias de los acuerdos abarcados en virtud de las cuales se piden las recomendaciones de
estetipo. Australia.

P92. ¢Pide Australia una medida de reparacion respecto de los registros considerados
individualmente basandose en fundamentos que se relacionan con e derecho de oposicion?
¢Cuantos registros se efectuaron con arreglo a la version anterior del articulo 17 del Reglamento?
¢Cuantos se hicieron con arreglo al articulo 6? ¢Pide Australia una medida de reparacion referente
a algun otro aspecto del procedimiento que dio lugar a los registros existentes? Srvanse indicar
cualquier informe de grupos especiales anteriores del GATT o la OMC en que se haya formulado tal
recomendacion. Sirvanse explicar por qué seria adecuada esa recomendacion en esta diferencia s €
Grupo Especial admitiera la alegacion de Australia. Australia.

P93. ¢Pide Australia una medida de reparacion respecto de los registros considerados
individualmente basandose en que persiste su incompatibilidad con los derechos que deben otorgar
las marcas de fabrica o de comercio conforme al parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre
los ADPIC? En caso afirmativo, sirvanse enumerar esosregistros. Australia.
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PREGUNTASFORMULADASPOR LASCOMUNIDADES EUROPEAS
A LASPARTES DEMANDANTES

A Australia
Pregunta 1

¢Podrian facilitar detalles sobre cualquier caso en € que las autoridades de los Estados miembros
hayan declarado inadmisible una oposicion por los motivos aducidos en la alegacion 21? (Primera
comunicacion escrita de Australia, parrafos 88 a 92)

Pregunta 2

¢Podrian facilitar detalles sobre cualquier solicitud de registro de una marca de fabrica o de
comercio que se haya denegado por los motivos aducidos en la alegacion 24? (Primera
comunicacion escrita de Australia, parrafos 81 a 87)

A los Estados Unidos
Pregunta 3

Las CE entienden que los reglamentos de la Junta Fiscal y de Comercio del Alcohol y del Tabaco de
los Estados Unidos, y mas concretamente € articulo 27 CFR 4.39(i), prevén la coexistencia de
indicaciones geogréficas para el vino y algunas marcas de fabrica o de comercio anteriores, en
ciertascondiciones.

a) ¢Escorrecta esta interpretacion?

b)  En caso afirmativo, ¢como concilian los Estados Unidos esta forma de coexistencia con
lainterpretacion del parrafo 1 del articulo 16y del parrafo 5 del articulo 24 del Acuerdo
sobrelos ADPIC que ha propuesto en esta diferencia?

Respuesta

127. Los Estados Unidos observan que € mandato de este Grupo Especia no incluye los
reglamentos estadounidenses sobre € etiquetado de los vinos. Es més, esta diferencia no atafie a
ninguna medida ni a productos vinicolas de los Estados Unidos. Teniendo en cuenta esta observacion,
seguin € reglamento de la Junta Fiscal y de Comercio del Alcohol y del Tabaco de los Estados Unidos
(TTB), laTTB autoriza € uso de denominaciones de ciertas zonas viticolas en las etiquetas de los
vinos. Sin embargo, esta autorizacién no priva por ningin concepto d titular de una marca de fébrica
0 de comercio de su derecho a presentar una demanda por infraccion contra los usos de esta
denominacién que den lugar a una probabilidad de confusion con respecto a esa marca.  Veéase, por
gemplo, Sociedad Andnima Vifla Santa Rita v. US Dept. of the Treasury, 193 F.Supp.2d 6
(D.D.C. 2001) ("Desde luego, es totamente posible, o incluso probable, que las bodegas acaben
produciendo etiquetas que lleven la denominacién AVA Santa Rita Hills. Si el reclamante llegaala
conclusiéon de que una cualquiera de estas etiquetas viola su marca de fabrica o de comercio, tiene
pleno derecho a presentar una demanda a amparo de la Ley Lanham contra la entidad que haya
disefiado la etiqueta. En otras palabras, la aprobacion de AVA Santa Rita Hills por parte de la ATF
no afecta a derecho del reclamante a presentar una demanda contra una bodega s, y cuando, dicha
bodega utilice etiquetas que entrafien una infraccion o una desvirtuacion de la marca del reclamante.)
(Estados Unidos — Prueba documental 48).
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A Audtralia
Pregunta 4

Las CE tienen entendido que la Ley de la Corporacion Australiana del Vino y € Brandy de 1980
prohibe la utilizacion de una indicacion geogr éfica registrada para vinos que no tengan su origen en
la zona abarcada por la indicacion geogréfica. Las CE tienen entendido, ademas, que no se
establece excepcion alguna a esa prohibicién respecto de las marcas de fabrica o de comercio
anteriores.

a) ¢ES correcta esta interpretacion?

b) En caso afirmativo: ¢cOmo concilia Australia esa forma de coexistencia con la
interpretacion del parrafo 1 del articulo 16 y €l parrafo 5 del articulo 24 del Acuerdo
sobrelos ADPIC que ha planteado en esta diferencia?

Pregunta 5

Las CE tienen entendido igualmente que e Comité de Indicaciones Geogr éficas, establecido en virtud
delaLey dela Corporacion del Vinoy € Brandy, ha anunciado lo siguiente:

El Comité de Indicaciones Geogréficas no determinard una indicacién geogréfica
cuando exista una marca de fébrica o de comercio exclusiva que utilice una
denominacion igual o similar ala marca, sin la aprobacién dd titular de ésta.

a) ¢Se mantiene en vigor esta politica?

b) ¢Cudl es e fundamento juridico de esta politica? ¢Dispone e Comité de
Indicaciones Geogr &ficas de la facultad de apartarse dela Ley de la Corporacion del
Vinoy e Brandy?

C) ¢Se aplica también esta politica respecto del registro de indicaciones geograficas
extranjeras?
d) En caso afirmativo: ¢se aplica también cuando la marca de fabrica o de comercio

fueregistrada después del 1° de enero de 1996 y después de |a fecha de proteccién de
laindicacion geogréafica en € paisde origen?

€) En caso afirmativo: ¢cdmo concilia Australia esta politica con los términos del
parrafo 5del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC?
A Australia
Pregunta 6
a) Los procedimientos de registro y oposicion seguidos ante la Oficina de Marcas de
Fabrica o de Comercio de Australia ¢constituyen "procedimientos de observancia”
en € sentido dela Parte 111 del Acuerdo sobre los ADPIC?
b) ¢Es la Oficina de Marcas de Fabrica o de Comercio de Australia un "6rgano
judicial"?
C) ¢Son los procedimientos de registro y oposicion seguidos ante la Oficina de Marcas

de Fabrica o de Comercio de Australia "procedimientos judiciales' en el sentido del
articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC?



WT/DS174/R/Add.1
Pagina A-135

d) ¢Esté facultada la Oficina de Marcas de Fabrica o de Comercio de Australia para
disponer los recursos establecidos en los articulos 44, 45 y 46 del Acuerdo sobre los
ADPIC?

A los Estados Unidos
Pregunta 7

a) ¢Sonlos procedimientos de registro y oposicion ante la Oficina de Patentes y Marcas de
Fabrica o de Comercio de los Estados Unidos ("PTQ") "procedimientos de observancia'
en € sentido dela parte Il del Acuerdo sobrelos ADPIC?

b) ¢EslaPTO delos Estados Unidos un "organismo judicial"?

c)¢Son los procedimientos de registro y oposicion ante la PTO de los Estados Unidos
"procedimientosjudiciales’ en el sentido del articulo 42 del Acuerdo sobrelos ADPIC?

d) ¢Tienefacultadesla PTO delos Estados Unidos para ordenar las reparaciones previstas
en losarticulos 44, 45y 46 del Acuerdo sobrelos ADPIC?

Respuesta

128. Los Estados Unidos no ven la pertinencia de estas preguntas para la diferencia actual. En
particular, ninguno de los procedimientos o facultades de la PTO estan incluidos en e mandato de
este Grupo Especial. No obstante, como se explico en la primera reunion, puede considerarse que
algunos aspectos de los procedimientos de la PTO forman parte de los procedimientos de observancia
a la disposicion de los titulares de derechos de los Estados Unidos que crean que pueden resultar
perjudicados, probablemente, por € registro o € registro continuado de una marca. Por gemplo, un
solicitante que consiga cancelar un registro en la PTO puede presentar € registro a un tribuna federa
para obtener un mandato judicial contra un uso infractor. Ademés, entre los procedimientos
recurribles ante la PTO figuran las demandas ante tribunales de derecho administrativo y la Junta
Judicia y de Apelaciones sobre Marcas de Fébrica o de Comercio ("TTAB"), que son cuasijudiciales.

A Australiay los Estados Unidos
Pregunta 8

a) ¢Seriaposible, con arreglo al derecho interno de su pais, que un nacional delas CE,
titular de una marca de fabrica o de comercio australiana o estadounidense, alegara
antelostribunales del pais que se ha registrado otra marca por la Oficina de Marcas
de Fabrica o de Comercio de Australia o en la Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos en violacion del parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los
ADPIC a pesar de no controvertirse que tal registro esta en conformidad con todas
las disposiciones pertinentes de |la legidlacion de su pais en materia de marcas?
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Respuesta

129. Con la reserva de que las medidas estadounidenses no atafien a mandato de este Grupo
Especial, toda persona que pueda ser perjudicada por € registro o € registro continuado de una marca
ante la PTO puede pedir la cancelacion del registro en la PTO o en un tribunal federal, amparandose
en lalegidacion estadounidense.

b) De no ser asi, ¢sostienen ustedes que su legidacion interna es incompatible con la
parte Ill del Acuerdo sobre los ADPIC, porque no prevé "procedimientos civiles
judiciales' para garantizar la"observancia" del parrafo 1 del articulo 16?

Respuesta

130. No, porque cuando se infringen los derechos del titular de una marca de fébrica o de comercio
-cuando un tercero utiliza en € comercio signos idénticos o similares para bienes 0 servicios
relacionados con aguellos para los cuales se ha registrado la marca de fébrica o de comercio de un
modo que dé lugar a una probabilidad de confusion- € titular de la marca puede denunciar esta
infraccion y obtener una indemnizacion por dafios, costos y lucro cesante. Ademés, d titular de una
marca de fébrica o de comercio con derechos de mayor rango, bien con arreglo d common lawo en
virtud de un registro anterior, puede obtener la cancelacion de una marca registrada més tarde por
mediacion de un tribunal federal (y € titular verdadero puede obtener también un mandato judicial,
ademas del pago de dafios), o delaPTO. Estarespuesta se ofrece en lainteligencia de que ninguna de
las medidas de |os Estados Unidos atafie d mandato de este Grupo Especid.

A Audtralia

Pregunta 9

La Ley de la Corporacion del Vino y €l Brandy establece un registro de indicaciones geograficas.
Esa ley establece las condiciones y procedimientos para € registro de indicaciones geograficas
australianas, pero no parece establecer ninguna condicion ni procedimiento para € registro de
indicaciones geogr &ficas extranjeras.

a) ¢Pueden registrarse las indicaciones geograficas extranjeras con arreglo a la Ley de
la Corporacion del Vinoy € Brandy?

b) En caso afirmativo, ¢cuales son las condiciones y procedimientos pertinentes para €l
registro de las indicaciones geogr &ficas extranjeras?

C) ¢Se haregistrado alguna indicacion geografica extranjeracon arregloalalLey dela
Corporacion del Vino y el Brandy, fuera de las registradas en virtud de acuerdos
bilaterales?

A Australiay los Estados Unidos
Pregunta 10
¢Se ha pedido alguna vez a Australia 0 a los Estados Unidos que transmitan una solicitud deregistro

de una indicacién geografica relacionada con una zona situada en su territorio, con arreglo al
Reglamento N°2081/92? En caso afirmativo, ¢qué medidas se adoptaron?
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Respuesta

131. Véase larespuesta de los Estados Unidos a las preguntas 12 'y 36 del Grupo Especial.

Pregunta 11

¢Se ha pedido alguna vez a Australia o a los Estados Unidos que transmitan una declaracién de

oposicion al registro de una indicacion geogréfica, con arreglo al Reglamento N°2081/92? En caso
afirmativo, ¢qué medidas se adoptaron?

Respuesta

132. Véase larespuesta de los Estados Unidos a las preguntas 12 y 36 del Grupo Especial.
A los Estados Unidos

Pregunta 12

¢Cuantas indicaciones geograficas estadounidenses de productos comprendidos en e ambito de
aplicacion del Reglamento N° 2081/92 estan protegidas en los Estados Unidos?

Respuesta

133. Los Estados Unidos no ven bien la pertinencia de esta pregunta. Si 1o que quieren decir las CE
es que en los Estados Unidos no hay indicaciones geogréficas que queden comprendidas en € acance
del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, ¢sobre qué base han Ilegado a esta conclusion?

A Audtralia
Pregunta 13

¢Cuantas indicaciones geograficas australianas de productos comprendidos en e ambito de
aplicacion del Reglamento N° 2081/92 estan protegidas en Australia?



