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l. INTRODUCCION

1 En la presente comunicacion figura la réplica de las Comunidades Europess a los argumentos
expuestos por los reclamantes en la primera reunion celebrada con el Grupo Especia los dias 23 y
24 de junio de 2004, asi como en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especid y de las CE, de 8
dejulio de 2004. Las CE han abordado algunos de estos argumentos en sus respuestas alas preguntas
del Grupo Especid. Para evitar repeticiones innecesarias, las CE se remitirdn a estas respuestas

cuando proceda.

2. En la seccion siguiente las CE procederan a examinar en primer lugar algunas de las
cuestiones horizontales relativas a la evaluacion objetiva del contenido del Reglamento 2081/92. En
las secciones siguientes las CE haran observaciones sobre los argumentos de Ios reclamantes para
cada una de las alegaciones, siguiendo € procedimiento utilizado ya en su Primera comunicacion
escrita.

I. LA EVALUACION OBJETIVA DEL CONTENIDO DEL REGLAMENTO 2081/92

3. Las CE expusieron ya € contenido del Reglamento 2081/92 en su Primera comunicacion
escrita’:  en la presente comunicacion, se remiten a esta exposicion genera.  Respecto a la
impugnacién de la interpretacidn de determinadas disposiciones del Reglamento 2082/92 por parte de
los reclamantes, las CE responderan a estos argumentos en € examen de |as alegaciones concretas
expuestas por |os reclamantes.

4. En la presente seccién las CE tratan de dos cuestiones horizontales que son esenciaes parala
evaluacion objetiva del contenido del Reglamento 2081/92 por € Grupo Especial:

el enfoque adecuado de la interpretacion del Reglamento 2081/92 como medida del
derecho interno de las CE;

la importancia dd derecho y las obligaciones dimanantes de la OMC para la
interpretacion del Reglamento 2081/92 en € ordenamiento juridico de las CE.

A. EL ENFOQUE ADECUADO DE LA INTERPRETACION DEL REGLAMENTO 2081/92 COMO MEDIDA
DEL DERECHO INTERNODE LAS CE

5. En su respuesta a la primera pregunta del Grupo Especia después de la primera audiencia
sustantiva, las CE expusieron como debia enfocar € Grupo Especial, asu juicio, lainterpretacion del
Reglamento 2081/92.

6. Como han indicado ya las CE, a los efectos de la presente diferencia, € significado del
Reglamento 2081/92 es una cuestion de hecho. En consecuencia, la carga de la prueba respecto a
cualquier significado particular del Reglamento 2081/92 recae en los reclamantes. Esto significa que
son los reclamantes y no las CE quienes deben demostrar que € Reglamento 2081/92 tiene
efectivamente € significado que ellos alegan.

7. Dado que la interpretacion del Reglamento 2081/92 como medida del derecho interno de
las CE es una cuestion de hecho, de elo se sigue que € Grupo Especid no debe "interpretar” el
significado del mencionado Reglamento como interpretaria las disposiciones del Acuerdo sobre
laOMC. Lo que debe hacer e Grupo Especid, de conformidad con € articulo 11 del ESD, es

! Primera comunicacién escrita de las CE, parrafos 43 y siguientes.

2 Respuesta de las CE ala pregunta 1 del Grupo Especial, parrafos 1y siguientes.
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efectuar una evaluacion objetiva del significado de este Reglamento dentro del ordenamiento juridico
delas CE.

8. A los efectos de esta evaluacion objetiva, es esencia que el Grupo Especia tenga en cuenta el
contexto juridico de la medida en e ordenamiento juridico del Miembro interesado. Por este motivo,
también debe tenerse debidamente en cuenta € significado que las autoridades del Miembro
interesado atribuyen a la medida en cuestion. Como sostuvo € Grupo Especia que se ocupé del
asunto Estados Unidos - Articulo 301, debe acordarse una considerable deferencia a las explicaciones
facilitadas por & Miembro interesado en cuanto a significado de su propia medida.®

9. En sus respuestas a las preguntas del Grupo Especid, los Estados Unidos y Australia no han
apreciado correctamente estos principios. En primer lugar, parece que los Estados Unidos tratan de
hacer recaer en las CE la carga de la prueba respecto del contenido del Reglamento 2081/92.
Sin embargo, esta carga de la prueba corresponde a los reclamantes y, como expondran las CE en su
examen de las aegaciones individuales, Australia y los Estados Unidos no proporcionan pruebas
suficientes que permitan corroborar su opinion en cuanto a significado de las disposiciones del
Reglamento.

10. Lo que es ain mas importante, los Estados Unidos y Austrdia no atribuyen la debida
importancia a hecho de que € Reglamento 2081/92 es una medida de derecho interno de las CE.
Esto se reflgja en las declaraciones incorrectas de esos dos paises con respecto a la interpretacion del
Reglamento 2081/92 por € Tribuna de Justicia de las Comunidades Europeas. Como expondran
las CE con més detalle en la préxima seccion, estas declaraciones no tienen para nada en cuenta la
pertinencia del derecho y las obligaciones dimanantes de la OMC para la interpretacion del
Reglamento 2081/92 en e ordenamiento juridico de las CE.

11. Particularmente sorprendente en este contexto es la afirmacion de los Estados Unidos de que
la"interpretacion de la Comision” ante el Grupo Especial no debe beneficiarse de "ninguna deferencia
en particular".> En primer lugar, las CE desean recalcar que la referencia de los Estados Unidos a las
declaraciones o interpretaciones de la "Comision” es incorrecta. Como los Estados Unidos saben muy
bien, las Comunidades Europeas, como Miembro de la OMC, estan representadas por la Comision
Europea. Por consiguiente, las declaraciones formuladas por los representantes de las CE ante €
Grupo Especid se hacen en nombre de las Comunidades Europeas en su integridad, y no en nombre
de la Comision Europea ni de ninguna otra institucion de las CE.

12. Por esta razdn, bs observaciones de los Estados Unidos respecto de la importancia de las
opiniones de la Comision con respecto a otras instituciones pertenecientes al ordenamiento juridico de
las CE® no tienen ninguna pertinencia para la evaluacion de las declaraciones formuladas por las CE
ante € Grupo Especia. Ademés, las declaraciones de los Estados Unidos a este respecto son
parcia mente incorrectas, y dan una imagen deformada del sistema ingtituciona de las CE.

13. Por giemplo, los Estados Unidos se refieren ala practica de enviar cartas de reclamacién en €
ambito del derecho de la competenda.” Las CE no ven que este jemplo sea pertinente en la presente

3 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Articulo 301, parrafo 7.18. Para la cita completa,
véase larespuestade las CE alapregunta 1 del Grupo Especial, parrafo 3.

* Respuesta de | os Estados Unidos alapregunta 1 del Grupo Especial, parrafo 1.
® Respuesta de | os Estados Unidos a la pregunta 1 del Grupo Especial, parrafo 18.
® Respuesta de | os Estados Unidos a la pregunta 1 del Grupo Especial, parrafo 8y siguientes.

"V éase larespuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 1 del Grupo Especial, parrafo 10.



WT/DS290/R/Add.2
Pagina B-198

diferencia. El que las cartas de garantia de la Comision, que no estan concebidas como instrumentos
vinculantes, no lo sean en efecto para |os tribunales nacionales, no es para sorprenderse. Lo que no
dicen los Estados Unidos es que estas cartas, a pesar de no ser vinculantes, suelen ser respetadas.
Como dice un autor en una reciente publicacion sobre € derecho de la competencia: "Ademas, es
probable que la carta de garantia, aunque no sea juridicamente vinculante para un tribunal nacional,
influya en alto grado en & mismo".®

14. Asimismo, las CE se preguntan en qué se basa la declaracion de los Estados Unidos segun la
cual, ante @ Tribuna de Justicia de las Comunidades Europess, € escrito de la Comisién "no tiene
Mas peso que un escrito presentado por una parte privada" y que "en muchos casos, € Tribunal de
Justicia ni siquiera acepta la interpretacion dada por la Comision".® Esta afirmacion ya no tiene en
cuentalo dicho en d articulo 211 del Tratado CE, segin € cua la Comision "velara por la aplicacion
de las disposiciones del presente Tratado, asi como de las disposiciones adoptadas por las
instituciones en virtud de este mismo Tratado". En otras palabras, las CE no son solamente "una parte
privada cualquiera’, sino que son e guardian del Tratado CE.

15. Esto se reflgia también en € hecho de que, a diferencia de una parte privada, la Comisién
puede intervenir en los litigios sometidos a Tribuna de Justicia de las Comunidades Eurgpeas en los
que no sea parte.’® Ademés, la Comision puede presentar observaciones con respecto a todas las
solicitudes de resoluciones preliminares!” La Comision gercita sisteméticamente este derecho a
intervenir y presentar observaciones, y en la gran mayoria de los casos € Tribunal tiene en cuenta sus
observaciones.

16. Por ultimo, los reclamantes no conceden un grado razonable de deferencia a las declaraciones
de las CE sobre sus propias medidas. En su declaracion oral en la primera audiencia, los Estados
Unidos dijeron que "sera bienvenida™"? una aclaracion en cuanto a que las CE no aplican condiciones
de reciprocidad y equivaencia a otros Miembros de la OMC. No obstante, sus observaciones hacen
pensar o contrario; es mas, las CE se preguntan de quién esperan los Estados Unidos recibir la
aclaracion deseada, s no es de los representantes de las Comunidades Europess.™

17. En conclusion, € Grupo Especia, cuando aborde € Reglamento 2081/92, deberia tener
debidamente en cuenta que se trata de una medida del derecho interno de las CE, y atribuir la debida
importancia a la explicacion facilitada por 1as Comunidades Europeas a este respecto.

8 R. Whish, Competition Law, quinta edicién (2003), pagina 167 (CE - Prueba documental 33).

® Respuesta de | os Estados Unidos a la pregunta 1 del Grupo Especial, parrafo 11.

10 parrafo 1 del articulo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europesas.

M Parrafo 2 del articulo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

12 Primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 16.

13 as CE sefialan que, en sus observaciones sobre el proyecto de carta del Grupo Especial ala OMPI,
que fueron enviadas por correo electrénico a la Secretaria el 9 de julio de 2004, Australia advierte contra "un
andlisis interpretativo inadecuado de la legislacion y las intenciones de esos paises por parte de la Oficina
Internacional de la OMPI". Las CE se preguntan por qué Australia insiste en la deferencia con respecto a la

legislacion de los Miembros de la OMPI, pero no quiere que el Grupo Especial conceda ninguna con respecto a
lainterpretacion de lalegislacion de las CE.
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B. LA IMPORTANCIA DEL DERECHO Y LAS OBLIGACIONES DIMANANTES DE LA OMC PARA LA
INTERPRETACION DEL REGLAMENTO 2081/92 EN EL ORDENAMIENTO JURIDICODELAS CE

18. Un punto respecto del cual los Estados Unidos y Australia no tienen en cuenta el contexto
juridico adecuado del Reglamento 2081/92 es la importancia del derecho y las obligaciones
dimanantes de la OMC para la interpretacion ce dicho Reglamento. Esta cuestion es de especial
relevancia en lo tocante a las aegaciones de que las CE aplican condiciones de "reciprocidad y
equivalencia" al registro de indicaciones geogréficas de otros Miembros de la OMC; las CE s
referiran de nuevo a esta cuestion en este contexto. No obstante, también es una cuestion horizontal y
por consiguiente las CE desean hacer algunas observaciones generales a respecto.

19. En su respuesta a la pregunta 15 del Grupo Especid, las CE ya indicaron en detale, dtando
giemplos concretos de la jurisprudencia, como € Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
tiene en cuenta las obligaciones dimanantes de los acuerdos internacionales, y en particular los
Acuerdos delaOMC, en lainterpretacion y aplicacion de los instrumentos del derecho comunitario.™

20. Los Estados Unidos y Australia ignoran por completo esta jurisprudencia, y se limitan, con
cierta superficialidad, a declarar que, segun € Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, l0s
Acuerdos de la OMC no surten un efecto directo ni figuran en principio entre las normas con arreglo a
las cuales e Tribuna de Justicia de las Comunidades Europeas debe considerar la legalidad de las
medidas adoptadas por las instituciones comunitarias.® Para corroborar esta afirmacion, los
reclamantes citan dos sentencias del Tribuna de Justicia de las Comunidades Europess, relativas
respectivamente a asunto C-149/96, Portugal/Consgjo y al asunto C-93/02 P, Biret.*®

21 Esta presentacion de laimportancia del derecho de la OMC en e orden juridico de las CE es
incorrecta. En primer lugar, las causas a que se refieren los reclamantes no son pertinentes en el

contexto presente; ambas sentencias atafien a las condiciones en que puede impugnarse la legalidad
de una medida comunitaria, con arreglo a derecho de las Comunidades Europess, por ser
incompatible con e derecho de la OMC. Esta cuestién no tiene nada que ver con € caso presente.
Aqui no se trata de saber s € Reglamento 2081/92 puede impugnarse ante € Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas por una supuesta incompatibilidad con € derecho de la OMC; sino de
saber como debe interpretarse € Reglamento 2081/92, teniendo en cuenta las obligaciones
internacionales de las CE y las referencias a estas obligacio nes que contiene e Reglamento.

22. En redidad, los reclamantes no entienden que € derecho de la OMC es importante por més de
un concepto en e ordenamiento juridico de las CE. Como ha observado un especiaista en derecho
comunitario, uno de los principios més importantes del ordenamiento juridico de las CE en relacion
con € derecho de la OMC es que € derecho de las CE debe interpretarse de conformidad con las
obligaciones internacionales de las CE™":

En consecuencia, lainterpretacion gjustada de la OMC podria convertirse en € medio
mas efectivo de dar cumplimiento judicial a derecho de la OMC en forma de una
orden legd de la Comunidad, en ausencia de medidas especificas de transformacion.
Esto se ve reforzado en particular por laimportancia que atribuye el Grupo Especial,

14 Respuesta de las CE alapregunta 15 del Grupo Especial, parrafos 28 y siguientes.

15 Respuesta de |os Estados Unidos a |a pregunta 1 del Grupo Especial, parrafos 15y 16; respuesta de
Australia ala pregunta6.

16 Estados Unidos - Pruebas documentales 31y 32.

1" Stefan Griller, Enforcement and Implementation of WTO Law in the European Union, en
Breuss/Griller/Vranes (ed.), The Banana Dispute, paginas 247, 270 (2003) (CE - Prueba documental 34).
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en su informe sobre el articulo 301 de la Ley de Comercio Exterior de los Estados
Unidos, ala opcion de lainterpretacion conforme ala OMC.

23. De hecho, e Tribuna de Justicia de las Comunidades Europeas procura en todos los casos
interpretar las medidas legales de las CE de conformidad con las obligaciones internacionales de la
Comunidad. Como ya han indicado las CE, hay numerosos gemplos en los que @ Tribunal de
Justicia de las CE ha tenido en cuenta y ha aplicado las obligaciones internacionales, incluidos los
Acuerdos de laOMC, en lainterpretacion del derecho de las CE.*®

24, Como ha observado un comentarista, que actualmente es magistrado del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europess, la sentencia en € asunto C-149/96, Portugal/Consgjo no priva de
efecto a derecho dela OMC en & marco del derecho comunitario®®:

Lasentenciadel asunto Portugal contra Consejo no priva de efecto alos Acuerdos de
[aOMC en & marco del derecho comunitario. En primer lugar, estos Acuerdos
pueden surtir lo que se llama un efecto "indirecto”, que conlleva una obligacién para
los tribunales nacionaes de interpretar € derecho naciona alaluz del derecho de

laOMC. End asunto Hermeés, d Tribuna de Justicia de las Comunidades Europeas
hizo la siguiente constatacion:

"Debe destacarse ante todo que, aunque se ha alegado la cuestion del
efecto directo del articulo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, €
Tribuna no esta obligado a dictar una resolucion sobre este asunto
sino solo a responder a la cuestion de interpretacion que le ha
sometido € tribunal nacional a fin de permitir a dicho tribunal que
interprete las normas de procedimiento de los Paises Bajos a la luz
dedichoarticulo.” (sin cursivasen € original)

Aparte de este efecto "indirecto”, en un caso de infraccion € Tribuna ha sostenido
gue, debido a la "preeminencia” de los acuerdos internacionales sobre las
disposiciones de la legidacion comunitaria secundaria, estas disposiciones "deben”
interpretarse, en la medida de 1o posible, de tn modo que sea compatible con esos
acuerdos (el acuerdo de referenciaera el GATT). En este mismo caso, € Tribunal
confirmé que los Estados miembros de la Union Europea estan obligados a respetar
los Acuerdos del GATT vy, en interés de la aplicacion unifame de esos Acuerdos en
toda la Union Europea, dichos Estados pueden ser procesados en e Tribuna de
Justicia de las Comunidades Europeas por razon de incumplimiento.

25. En consecuencia, las inquietudes que dicen sentir los reclamantes respecto del enfoque que
pueda adoptar € Tribuna de Justicia de las Comunidades Europeas, u otras ingtituciones de las CE,

en cuanto ala interpretacion del Reglamento 2081/92, no tienen razon de ser. Esto es especialmente
cierto cuando, como ocurre con € apartado 1 del articulo 12 del Reglamento 2081/92, se prevé
expresamente que la medida de las CE se aplicard"sin perjuicio de acuerdos internacionales’.

26. Por estas razones, e Grupo Especial no debe suponer que las ingtituciones de las CE, y en
particular € Tribunal de Justicia de las Comunidades Europess, ignoraran las obligaciones dimanantes
delaOMC en lainterpretacion y aplicacion del Reglamento 2081/92.

18 Respuesta de las CE ala pregunta 15 del Grupo Especial, parrafos 33 a 38.

19 Allan Rosas, Case note, 37 CMLR 797, 814 (2000) (CE - Prueba documental 35).
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1. EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES
RELATIVAS AL TRATO NACIONAL, Y NO IMPONE UN REQUISITO DE
DOMICILIO O ESTABLECIMIENTO

27. En su Primera comunicacion escrita, las CE respondieron alas a egaciones de |os reclamantes
respecto de la presunta violacion de las disposiciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC
y el GATT, asi como de la prohibicidn de las condiciones de residencia y domicilio con arreglo a
parrafo 2 del articulo 2 del Convenio de Paris®® En d presente documento las CE afiaden varias
observaciones complementarias sobre estas alegaciones, en respuesta a las declaraciones de los
reclamantes durante la primera audienciay a sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial.

A. TRATO NACIONAL DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC (PARRAFO 1 DEL
ARTICULO 3Y PARRAFO 1 DEL ARTICULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, JUNTO CON EL
PARRAFO 1 DEL ARTICULO 2 DEL CONVENIO DEPARIS)

28. Al igual que en su Primera comunicacion escrita, las CE tratarén en primer lugar de las
alegaciones efectuadas con respecto a las disposiciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre
los ADPIC y del Convenio de Paris.

1. Significado y alcance dd trato nacional con arreglo al Acuerdo sobrelos ADPIC

29. Ya en su Primera comunicacion escrita, las CE seflalaron la importancia de hacer una
interpretacion adecuada de las disposiciones relativas al trato naciona ddl parrafo 1 dd articulo 3 del
Acuerdo sobre los ADPIC, y ddl parrafo 1 del articulo 2 del Convenio de Paris. En particular, las CE
recalcaron que, adiferencia del trato nacional previsto en e GATT, que atafie a los productos, € trato
nacional contemplado en e Acuerdo sobre los ADPIC serefiere alos nacionales.”

30. En sus respuestas a las preguntas del Grupo Especid, 10s reclamantes ofrecen interpretaciones
dd parafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC que no se corresponden con € texto de la
dispasicion. Como se trata de una cuestion horizontal que atafie a todas |as reclamaciones presentadas
por los reclamantes a amparo de las disposiciones relativas a trato nacional del Acuerdo sobre
los ADPICy el Convenio de Paris, las CE exponen a continuacion algunas observaciones de caracter
general sobre estas interpretaciones de |os reclamantes.

a) El significado de "nacional”

3L En su respuesta a la pregunta 23 del Grupo Especid, las CE explicaron que, en € caso de las
personas fisicas, un nacional es toda persona que posea la nacionalidad del Estado de que se trate, de
conformidad con la legidacion de dicho Estado. En lo relativo alas personas juridicas, la cuestion de
la nacionalidad depende también del derecho del Estado en cuestion, que puede aplicar criterios tales
como la ley de sociedades, la ubicacion de la sede u otros criterios.”” A juicio de las CE, la
nacionalidad es un concepto distinto del domicilio o establecimiento. En consecuencia, las CE opinan
que no cabe suponer que son necesariamente racionales de un Estado miembro todas las personas
fiscas que estédn domiciliadas en dicho Estado, o todas las personas juridicas que tienen un
establecimiento industrial y comercial real y efectivo en € mismo.

32 En sus respuestas a Grupo Especia, los Estados Unidos y Australia sostienen o contrario;
pero las CE no ven claros |os argumentos juridicos en que se basa esta opinion.

20 Primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 101 y siguientes.
21 Primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 104 y siguientes.

22 Respuesta de las CE ala pregunta 23 del Grupo Especial, parrafos 56 y siguientes.
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3. Las respuestas de los Estados Unidos parecen basarse principalmente en la nota 1 del
parrafo 3 de articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que define € término "naciona” a los efectos
de un "territorio aduanero distinto”. Este recurso de los Estados Unidos ala nota 1 no esta justificado.

A En su respuesta a la pregunta 52, los Estados Unidos aegan que "en lanota 1 del parrafo 3del
articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC se define e término 'nacional’, en todo € Acuerdo, no en
términos de nacionalidad sino en funcion del lugar en que una persona esté domiciliada o tenga un
establecimiento industrial o comercia real y efectivo".?® Esta afirmacion induce aerror. Lanotalno
define & término "nacional" a todos los efectos del Acuerdo, sino solamente en relacion con los
territorios aduaneros distintos. Como ya han sefidado las CE, esta definicion demuestra, de hecho,
gue en todos los casos, salvo d de los territorios aduaneros distintos, 1a nacionalidad no depende del

domicilio ni del establecimiento.?*

35. Los Estados Unidos proponen otra variante de su argumento, y parecen sugerir que las CE
constituyen un territorio aduanero distinto, al que se aplicarialanotal del parrafo 3 del articulo 1 del
Acuerdo sobre los ADPIC® Las CE no ven muy bien s es un error de redaccion, o s se ha
presentado como un argumento serio. S fuera asi, a las CE les interesaria saber de qué otros
territorios aduaneros se supone que la Comunidad es "distinta".*® Podria decirse que, si las CE son un
territorio aduanero distinto, también lo son los Estados Unidos, Austrdia y, de hecho, todos los
Miembros de la OMC. Este no puede ser, evidentemente, el significado correcto del término

“territorio aduanero distinto" de lanota 1 del parrafo 3 ddl articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

36. Las respuestas de Austraia sobre este punto tampoco estén claras  En sus respuestas,
Australia aclara primero que, en € caso de las personas fisicas, por nacionales se entiende a "las
personas que posean la nacionalidad de un Estado”, y, con respecto a las personas juridicas, a las
personas "que tengan domicilio o establecimiento en ese Miembro de la OMC conforme a las leyes
del Miembro de la OMC cuya naciondidad se invoque". No obstante, Australia llega después a la
conclusion de que "los nacionaes incluyen normalmente a las personas fisicas domiciliadas en ese
Miembro o las personas juridicas que tienen en @ un establecimiento industrial y comercial red y
efectivo”. Australia observa ademés que "estas categorias de personas no siempre relnen las
condiciones necesarias para ser nacionales'.

37. En opinién de las CE, estas respuestas oscurecen la cuestion. No se trata de saber a quién se
incluye "normalmente” entre los nacionales, sino quién es nacional A diferencia de lo que opinan los
reclamantes, "nacionalidad" es un concepto propio y distinto de los de domicilio o establecimiento.

38. Esto se ve con especial claridad en € caso de las personas fisicas. "Normamente” las leyes
nacionales no confieren sin mas la nacionaidad sobre la base de la residencia o € establecimiento.
De modo andogo, un nacional no pierde normamente su nacionalidad debido sin mas a que reside en
g extranjero.

2 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 26 del Grupo Especial, parrafo 52.
24 Respuesta de las CE ala pregunta 23 del Grupo Especial, parrafo 60.

%5 Respuesta de |os Estados Unidos a |a pregunta 23 del Grupo Especial, parrafo 49 (que menciona "un
territorio aduanero distinto, como las CE").

28 Incidentalmente, las CE observan que, a diferencia de lo que ocurre con los territorios aduaneros
distintos, existe una ciudadania de laUnién Europea. Véase el articulo 17 del Tratado CE, que dispone que toda
persona que posea la nacionalidad de un Estado miembro sera ciudadanade laUnién.
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39. La situacion a este respecto no es fundamentalmente distinta en € caso de las personas
juridicas. Aungue varien los criterios aplicados por las leyes nacionales, de ordinario la nacionalidad
no se atribuye sin méas porgque una persona juridica esté establecida en un pais determinado. Las CE
observan que, S bastara este criterio, esto podria dar lugar a que, por gemplo, las empresas
multinacional es fueran nacionaes de un nimero muy elevado de paises.

40. A juicio de las CE, ésta no es una definicién razonable de nacionalidad, y por esa razén se
utilizan otros criterios, en particular la ley de sociedades?®” Las CE observan que sus opiniones a
respecto 2%oi nciden con las expresadas por € Canada en su respuesta a una pregunta del Grupo
Especial.

41. En consecuencia, € Grupo Especia debe llegar ala conclusén de que € término "nacional”
del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del parrafo 1 del articulo 2 del Convenio
de Paris no incluye necesariamente a las personas domiciliadas o establecidas en un determinado
Miembro delaOMC.

b) Las condiciones para la presentacion de solicitudes y oposiciones no dependen de la
nacionalidad

42. Teniendo esto entendido, las CE opinan que los argumentos de |os reclamantes con respecto
a Reglamento 2081/92 no se refieren a una diferencia en € trato sobre la base de la nacionalidad.

43 Como indicaron ya las CE en su Primera comunicacion, |os procedimientos paralelos para e
registro de indicaciones geogréficas dependen exclusivamente del lugar en que esté situada la zona a
que se refiere laindicacion geogréfica. Por consiguiente, |as condiciones para el registro no dependen
de la nacionalidad.® Asimismo, los procedimientos para oponerse a registro de una indicacion
geogréfica no distinguen entre nacionales, sSino que dependen del lugar en que la persona que se opone
esta domiciliada o establecida.*® El hecho de que existan diferentes disposiciones que establecen
procedimientos paraelos no supone ninguna discriminacion, sino que se debe smplemente a la
necesidad de hacer participar a los gobiernos de los Estados miembros o del pais tercero,
respectivamente.

44, Las CE observan que en sus respuestas al Grupo Especial, |os reclamantes parecen reconocer
que e Reglamento 2081/92 no hace ninguna distincion basada en la nacionalidad. L os reclamantes
parecen basarse més bien en la nocion de que los nacionales de los Estados Unidos y de Austraia
Ireajcl:tarsi?n "probablemente” méas afectados por las presuntas violaciones que los nacionaes de
asCE.

27 A este respecto, cabe mencionar el parrafo 1 del articulo 48 del Tratado CE, que prevé lo siguiente:
"Las sociedades constituidas de conformidad con la legislacion de un Estado miembro y cuya sede social,
administracién central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Comunidad quedaran
equiparadas, a efectos de aplicacién de las disposiciones del presente capitulo, a las personas fisicas nacionales
de los Estados miembros".

28 Respuesta del Canada ala pregunta 6 formulada por el Grupo Especial a los terceros, parrafos 2 a 5.

29 Primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 123 y siguientes.

30 Primera comunicacién escrita de las CE, parrafo 142.

31 v éase |a respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 27 del Grupo Especial, parrafos 54 y 55, en la
gue los Estados Unidos se refieren a la posibilidad de que el Reglamento 2081/92 impida a un nacional

comunitario registrar una indicacion geogréfica estadounidense en las CE; respuesta de Australia a la
pregunta 27.
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45, Antetodo, las CE observan que los reclamantes no acomparian sus aegaciones de ninguna
base factica Aunque podria ser cierto que las personas que se dedican a la produccién en una
determinada zona geogréfica suelen ser nacionales del Estado en € que esté situada la zona, €llo no es
asi forzosamente. Es mas, no hay ningin motivo de que un nacional de los Estados Unidos o de
Australia no pueda fabricar productos de conformidad con € pliego de condiciones para una
indicacion geogréfica de las CE.

46. Asi por gemplo, en € ramo de los vinos y las bebidas espirituosas, es frecuente que
nacionales de otros paises inviertan en denominaciones geogréficas protegidas. A este respecto
las CE pueden mencionar € antecedente de Jens-Reidar Larsen, un nacional de Noruega que fundé la
Casa Larsen, Fabricantes de Coiiac, Francia (extracto de CE - Prueba documental 36):

La empresa Larsen fue fundada en 1926 por Jens-Reidar Larsen, joven noruego que
[legd a Burdeos en 1919. Poco después de su llegada se instal 6 en Coriac, atraido por
el ambiente sin par de la pequefia ciudad de Charentes, y ali descubrio €
refinamiento de su famoso aguardiente. Tras convertirse en un fino conocedor, fiado
en su olfato para los negocios compré la pequefia empresa Cofiac Joseph Galtier,
lanzando su propia marca "Larsen” que pronto se dio a conocer en los mercados
escandinavos, sobre todo en Noruega. Tras casarse con una natural de Cofiac, tuvo
un hijo que un dia se hizo cargo de la empresa Larsen y consiguio que la marca se
vendiese en todo & mundo.

47. En CE - Pruebas documentales 37 a 39 figuran g emplos parecidos de empresas extranjeras,
entre otros paises de los Estados Unidos o € Japon, que han invertido en haciendas vinicolas en
Francia, Italiao Alemania

48. Las CE no ven razon alguna para que € gjemplo del Sr. Larsen no pueda ser emulado por un
naciona de los Estados Unidos o de Australia que se dedique a la fabricacion de queso Roquefort o
Stilton, o de otros productos agricolas y alimenticios protegidos por € Reglamento 2081/92%* El que
estos casos todavia no sean tan comunes para los productos agricolas alimenticios comprendidos por
g Reglamento 2081/92 como lo son para los vinos y licores no tiene nada que ver con las
restricciones impuestas por ese Reglamento, sino que més bien se debe a hecho de que los vinos y los
licores son productos de gran vaor, llevan mucho tiempo en e comercio y, por consiguiente, la
inversion internacional en estos productos tiene una larga tradicion. No obstante, las CE estan
convencidas de que, con la creciente apreciacion y conocimiento de los productos agricolas y
alimenticios protegidos por las indicaciones geogréficas, esta Situacion puede cambiar, y podria
suceder que nacionales de paises extranjeros empezaran a fabricar estos productos de conformidad
con los carrespondientes pliegos de condiciones.

49, Ademés, como explicaron ya las CE en su respuesta ala pregunta 29 del Grupo Especia®, d
caso presente no implica una discriminacion "de facto" entre nacionales, en e sentido del Acuerdo
sobre los ADPIC. Como han expuesto las CE, la discriminacion de facto es una nocion estrechamente
vinculada a las medidas destinadas a impedir & incumplimiento de las obligaciones de trato
nacional® Sin embargo, |as preocupaciones que han expuesto los reclamantes, en particular sobre

32 En redlidad, las CE creen que probablemente existen ejemplos de nacionales de paises no
pertenecientes a la Comunidad que fabrican productos en las CE con nombres protegidos por el
Reglamento 2081/92. Sin embargo, como la nacionalidad del productor no es un criterio pertinente para la
proteccion al amparo del Reglamento 2081/92, las CE no poseen informacién concreta respecto de las
nacionalidades de estos productores.

33 Respuesta de las CE ala pregunta 29 del Grupo Especial, parrafos 67 y siguientes.

34 v éase larespuesta de |as CE ala pregunta 29 del Grupo Especial, parrafos 73y 74.
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procedimiento de solicitud, estén relacionadas principalmente con e origen de las mercancias.
Lascuestiones relativas d trato de las mercancias se resuelven més alecuadamente en el contexto
del GATT que en & del Acuerdo sobre los ADPIC. Por su parte, las condiciones de domicilio o de
establecimiento son objeto del parrafo 2 del articulo 2 del Convenio de Paris, en base d cual los
reclamantes han presentado alegaciones separadas.

50. Por |las razones expuestas, estas alegaciones no estan incluidas en el alcance del parrafo 1 del
articulo 3 del Acuerdo sobrelos ADPIC ni en € del parrafo 1 del articulo 2 del Convenio de Paris.

2. Alegacion 1: Nacionales de paises no pertenecientes a las CE reciben un trato menos
favorable que los nacionales de las CE con respecto al registro de las indicaciones
geogr &ficas, mediante la aplicacién de una condicién dereciprocidad y equivalencia

51. Los Estados Unidos y Australia han afirmado que, a someter € registro de las indicaciones
geogréficas de otros Miembros de la OMC a “condiciones de reciprocidad y equivaencia”, €
Reglamento 2081/92 viola las disposiciones relativas a trato nacional del parrafo 1 del articulo 3 del
Acuerdo sobrelos ADPIC y ddl parrafo 1 del articulo 2 del Convenio de Paris.

52. En sus comunicaciones a Grupo Especial, las CE han confirmado en repetidas ocasiones que
no aplican estas condiciones a otros Miembros de la OMC.* En consecuencia, esta alegacion de los
reclamantes carece de base factica. No obstante, |os reclamantes se han declarado escépticos respecto
de la interpretacion de las CE*® A continuacion las CE demostrardn que este escepticismo no esta
justificado.

a) Lainterpretacion del reclamante esincompatible con €l texto claro del Reglamento 2081/92

53. Ante todo, la interpretacion dada por los reclamantes al Reglamento 2081/92 es incompatible
con € texto claro de dicho Reglamento. El apartado 1 del articulo 12 del Reglamento establece
inequivocamente que e Reglamento se aplica "sin perjuicio de acuerdos internacionaes’.
En consecuencia, las condiciones de reciprocidad y equivalencia previstas en e mencionado apartado
s0lo son aplicables sin perjuicio de los acuerdos internacionales.

™. Laformula "sin perjuicio de" es bastante frecuente en lalegisacion de las CE. En un manual
de redaccion de la legidacion comunitaria, la expresion "without prejudice to ..." ("sin perjuicio de
...") viene definida como “"without affecting ..." ("sin afectar a ..."), "independently of ..."
("independientemente de ..."), "leaving intact ..." ("dejando intacto").*’

55. En otras paabras, € efecto de la formula "sin perjuicio” es aidar y proteger la ley o
disposicion ala que se hace referencia del efecto de laley o la disposicion en la que esté contenida la
férmula. En otros términos, i se plantease un conf licto entre dos leyes o disposiciones, prevaleceria
laley o disposicion alaque se hace referenciaen laformula "sin perjuicio”.

35 Primera comunicacién escrita de las CE, parrafos 65 y siguientes, 115 y siguientes;, Primera
declaracién oral de las CE, parrafo 42.

36 Primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 16; Primera declaracion oral de Australia,
parrafo 19.

37 Manual of Precedents for Acts Established within the Council of the European Communities, 3
edicion, parrafo 135 (1990) (CE - Prueba documental 40).
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56. Con arreglo a las comunicaciones de los reclamantes, la aplicacion de condiciones de
reciprocidad y equivalencia a Miembros de la OMC es contraria a las obligaciones relativas d trato
nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y del GATT. No obstante, el apartado 1 del articulo 12
impide precisamente este conflicto a establecer que se aplica "sin perjuicio” de los acuerdos
internacional es.

57. Por consiguiente, ateniéndose a texto claro del Reglamento, las condiciones de reciprocidad
y equivaencia no se aplican a los Miembros de la OMC sino que, como ya explicaron las CE en su
respuesta a la pregunta 7 del Grupo Especial, la solicitud de registro de una indicacion geogréafica de
un Miembro de la OMC puede hacerse directamente al amparo del articulo 12bis de
Reglamento 2081/92.%

b) Laférmula"sin perjuicio” exige que se tengan en cuentalos Acuerdos de laOMC

58. La interpretacion que dan las CE a sentido claro del apartado 1 del articulo 12 del
Reglamento se ve confirmada ulteriormente por €l contexto legal del Reglamento en el ordenamiento
juridico interior de las CE.

59. Como han explicado las CE, un importante principio de la jurisprudencia del Tribuna de
Justicia de las Comunidades Europesas es que |os actos legales de las ingtituciones deben interpretarse
de modo acorde con las obligaciones internacionales de las CE>** Sobre esta base, las CE no ven
como las ingtituciones europeas, y en particular € Tribunal de Justicia, pueden no tomar en cuenta las
obligaciones de las CE dimanantes de los Acuerdos de la OMC. Los temores y dudas que han
expresado |os reclamantes en cuanto a posible enfoque que pueda adoptar la Comision, € Consgjo de
Ministros o el Tribunal de Justicia de las CE, son exagerados y tienen su origen en una comprension
insuficiente de larelacion entre el derecho delas CE'y e dela OMC.

60. Lo contrario es mas cierto: las CE creen que, con arreglo a texto del Reglamento 2081/92, si
las ingtituciones comunitarias rechazasen una solicitud de registro de una indicacion geogréfica de
otro Miembro de la OMC aegando que este Miembro no cumple las condiciones del apartado 1 del
articulo 12 del Reglamento, habria un riesgo considerable de que se presentase una impugnacion legal
dd rechazo, y que dicha impugnacion prosperase. La expresidon "sin perjuicio de acuerdos
internacionales’ exige claramente que las instituciones tengan en cuenta y apliquen los acuerdos
internacionales, incluidos los de la OMC. Por ende, las instituciones comunitarias violarian €

derecho de la Comunidad s aplicasen € Reglamento 2081/92 de un modo contrario alos Acuerdos de
laOMC. Esto se ve confirmado también por lajurisprudencia del Tribunal de Justicia, segin la cua
cuando una medida comunitaria tiene por objeto cumplir una determinada obligacion, o cuando se
refiere explicitamente a disposiciones concretas de los Acuerdos de la OMC, € Tribunal puede
reconsiderar la legalidad de la mencionada medida a la luz de las obligaciones dimanantes de
laOMC*® En e caso del apartado 1 de articulo 12 del Reglamento 2081/92, esta medida no solo
"es gplicable" 0 "se refiere" a obligaciones derivadas de las normas de la OMC, sino que se advierte
que €ello es "sn perjuicio”. Esta formula es més vigorosa que la utilizada por € Tribunal en casos
anteriores en que considerd la compatibilidad de las medidas comunitarias con las normas juridicas de
la OMC, y por consiguiente exige con mas fuerza que se tengan en cuenta las obligaciones
dimanantes de la OMC.

38 Respuesta de las CE ala pregunta 7 del Grupo Especial, parrafos 16y 17.

39 Véase supra, parrafo 18. Véase también la respuesta de las CE a la pregunta 15 del Grupo Especia,
parrafos 32 y siguientes.

0 Asunto C-70/87, Fediol, [1989] ECR 1781, parrafos 19 a 22 (CE - Prueba documental 41); Asunto
C-69/89, Nakajima, [1991] ECR 2069, parrafos 30 a 32 (CE - Prueba documental 42); Asunto G93/02 P,
Biret, sentencia de 30 de septiembre de 2003, parrafo 53 (Estados Unidos - Prueba documental 31).



WT/DS290/R/Add.2
Pagina B-207

61. El texto claro del Reglamento, en particular S se considera a la luz de los principios de
interpretacion del derecho comunitario, confirma claramente la interpretacion dada por las CE.

C) No es infrecuente que los actos legaes de la Comunidad se redlicen "sin perjuicio de acuerdos
internacionales’

62. El Grupo Especia ha de saber también que no hay nada insdlito en € hecho de que un acto
lega de la Comunidad se aplique "sin perjuicio de acuerdos internacionales”. De hecho, en
numerosos actos legidativos de la Comunidad, con respecto a distintos sectores, se encuentran
disposiciones and ogas.

63. Por gemplo, € apartado 4 ddl articulo 22 del Reglamento 1784/2003 sobre la organizacion
comun de mercados en € sector de los cereales establece que en la aplicacion de sus disposiciones "se
respetaran las obligaciones derivadas de los acuerdos celebrados de conformidad con & articulo 300
del Tratado".** En virtud del Reglamento (CE) 3290/94 del Consgjo, de 22 de diciembre de 1994,
relativo alas adaptaciones y las medidas transitorias necesarias en el sector agricola parala aplicacion
de acuerdos celebrados en e marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda
Uruguay, se introdujeron varias disposiciones analogas en un cierto nimero de reglamentos referentes
alos productos agricolas.*

64. El apartado 2 del articulo 4 del Reglamento 2407/92, sobre la concesién de licencias de las
compafiias aéreas, dispone lo siguiente®™: "Sin perjuicio de los acuerdos y convenios en los que la
Comunidad sea parte contratante, la empresa deberd ser propiedad de Estados miembros y/o de
nacionaes de los Estados miembros, y continuar siéndolo directamente o mediante la propiedad
mayoritaria del capital”

65. El aticulo 3 dd Reglamento 1356/96 del Consgo relativo a transporte de mercancias o
personas por via navegable establece lo sguiente™: "Las disposiciones del presente Reglamento no
afectarén alos derechos ya existentes para los transportistas de paises terceros en virtud del Convenio
revisado para la navegacion del Rin (Convenio de Mannheim) y del Convenio de navegacion en el
Danubio (Convenio de Belgrado), ni alos derechos derivados de | as obligaciones internacionales de la
Comunidad."

66. El apartado 1 del articulo 12 de la Directiva 2003/86 sobre € derecho a la reagrupacién
familiar establece lo siguiente45: "Sin perjuicio de las obligaciones internacionales pertinentes,
cuando la reagrupacion familiar sea posible en un tercer pais con € que € reagrupante o € miembro
de lafamilia posean lazos especiaes, |os Estados miembros podran exigir que se presente la prueba a
laque se hace referenciaen e primer parrafo.”

“1 CE - Prueba documental 43. (sin subrayar en el original)
*2 CE - Prueba documental 44.

“3 CE - Prueba documental 45. (sin subrayar en el original)
44 CE - Prueba documental 46#. (sin subrayar en el original)

45 CE - Prueba documental 47. (sin subrayar en el original)
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d Laférmula "sin perjuicio” no estd pensada para ser aplicada Unicamente a los acuerdos
bilaterales, 0 a los acuerdos que prevean las "normas especificas' sobre indicaciones
geogréficas

67. En su declaracion ora, los Estados Unidos aegaron que la formula "sin perjuicio” del

apartado 1 del articulo 12 del Reglamento se aplica solamente a los acuerdos bilaterales, y no a los
multilaterales.”® En respuesta a las preguntas del Grupo Especial, |os reclamantes parecen alegar
ahora que laférmula "sin perjuicio"” abarca ciertos acuerdos "especificos" relativos a la proteccion de
las indicaciones geogréficas, pero no alas obligaciones previstas en los Acuerdos de laOMC.*’

68. Ni la primera ni la Ultima de estas distinciones tiene fundamento alguno en € texto del

apartado 1 del articulo 12 del Reglamento. El mencionado apartado habla simplemente de "acuerdos
internacionales’, y no distingue entre acuerdos bilaterales y acuerdos multilaterales, como tampoco
entre los acuerdos que establecen "normas especificas’ para la proteccién de indicaciones geogréficas,
y los que no las establecen.

69. Las CE observan que la sugerencia de que la férmula "sin perjuicio” deberia aplicarse
solamente a los acuerdos que establecen normas especificas "especificando directamente la proteccién
de las indicaciones geogréficas para denominaciones concretas o especificando procedimientos y
requisitos para la prateccion de indicaciones geogréficas de las partes en ese acuerdo” no es
compatible con € texto y € contexto del apartado 1 del articulo 12. Aunque no cabe excluir que estos
acuerdos especificos puedan estar comprendidos en la formula "sin perjuicio”, no hay razén para que
lo estén exclusvamente.

70. De modo andlogo, € hecho de que en € contexto del Acuerdo sobre los ADPIC "no existe
ningun régimen especifico de registro internacional que la Comision deba aplicar”, -para citar otro
argumento de los Estados Unidos**- no impide que la formula "sin perjuicio” se aplique a los
Acuerdos de laOMC. Ademas, las CE no entienden dénde trazan los Estados Unidos la linea entre
los acuerdos "especificos" y los "no especificos”. Después de todo, los Acuerdos de la OMC, y en
particular & Acuerdo sobre los ADPIC, también contienen normas relativas a la proteccion de las
indicaciones geogréficas. En la medida en que estos acuerdos contienen normas aplicables a las
indicaciones geogréficas, las CE no ven por qué no deberian estar comprendidos en la formula "sin

perjuicio”.

71 Las CE desean sefidar que la interpretacion de los reclamantes privaria a la férmula "sin
perjuicio” de gran parte de su utilidad. Pararebatir este argumento, los Estados Unidos han tratado de
proporcionar varios egjemplos de acuerdos que, a su modo de ver, estdn comprendidos en la formula
"sn perjuicio”. No obstante, los gemplos facilitados por los Estados Unidos prueban |o contrario, ya
gue de hecho ni uno solo de los acuerdos mencionados al respecto estan comprendidos en esta
formula

72. Como primer ejemplo, los Estados Unidos aluden a los acuerdos bilaterales sobre los vinos.*
No obstante, del segundo parrafo dd apartado 1 del articulo 1 del Reglamento 2081/92 se infiere
claramente que el Reglamento no se aplica a los productos vinicolas. Dado que e Reglamento no se

“8 Primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 8.

47 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 5 del Grupo Especial, parrafo 19; respuesta de
Australiaala pregunta 6.

“8 Respuesta de |os Estados Unidos a la pregunta 5 del Grupo Especial, parrafo 29.

“9 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 5 del Grupo Especial, parrafo 20.
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aplicaalos vinos, dificilmente pueden los acuerdos bilaterales relativos a las indicaciones geogréficas
paralos vinos servir de giemplo.

73. Como segundo ejemplo los Estados Unidos se refieren de nuevo ala declaracion conjunta de
Suizayy las CE respecto del Acuerdo sobre la Agricultura.® Los Estados Unidos se remiten asimismo
a péarrafo 4 ddl articulo 46 del Acuerdo de Cotonou, segun e cua la Comunidad y los Estados ACP
"podran eventualmente celebrar acuerdos que tengan por objeto la proteccion de las marcas e
indicaciones geogréficas”, y alas "negociaciones en curso entre las CE y China".>* Respecto de todos
estos puntos, las CE se limitan a observar que hasta ahora no se ha negociado ningin acuerdo de este
tipo con ninguna de las partes mencionadas. Las declaraciones de intenciones o intereses politicos no
congtituyen giemplos de aplicacién de laformula sin perjuicio”.

74. Por ultimo, los Estados Unidos se refieren a los acuerdos entre los Estados miembros de la
Unidén Europea y terceros paises, como gemplo posible de la aplicacion de la formula "sin
perjuicio”.® Esto es erroneo. La referencia a los "acuerdos internacionales' del apartado 1 del

articulo 12 del Reglamento solo se aplica alos acuerdos internacional es celebrados por la Comunidad.

75. Esto se deduce s mplemente de la inexistencia de acuerdos bilaterales de los miembros parala
proteccién de indicaciones geogréficas que puedan estar comprendidos en la formula "sin perjuicio”.
Los acuerdos relativos a la proteccion de las indicaciones geogréficas son de competencia exclusiva
de las CE. Los Unicos acuerdos legaes de los Estados miembros en este anbito son los que hayan
celebrado antes de ingresar en la Unién Europea, 0 antes de que la competencia de las CE fuera
exclusva. Sin embargo, esta situacion esta prevista explicitamente en e articulo 307 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, que establece lo siguiente:

Las disposiciones del presente Tratado no afectaran alos derechos y obligaciones que
resulten de convenios celebrados, con anterioridad & 1° de enero de 1958 o, para los
Estados que se hayan adherido, con anterioridad a la fecha de su adhesion, entre uno
o0 varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra.

En la medida en gue tales convenios sean incompatibles con el presente Tratado, €l
Estado o los Estados miembros de que se trate recurrirdn a todos los medios
apropiados para diminar las incompatibilidades que se hayan observado. En caso
necesario, los Estados miembros se prestaran ayuda mutua para lograr tal finalidad y
adoptar, en su caso, una postura comun.

En la aplicacion de los convenios mencionados en € primer parrafo, los Estados
miembros tendrén en cuenta e hecho de que las ventgjas concedidas en e presente
Tratado por cada uno de los Estados miembros son parte integrante del
establecimiento de la Comunidad y estén, por ello, inseparablemente ligadas a la
creacion de ingtituciones comunes, a la atribucion de competencias a favor de estas
Ultimas y a la concesion de las mismas ventgjas por parte de los demés Estados
miembros.

76. Como los unicos acuerdos de los Estados miembros que todavia pueden estar en vigor son
aquellos alos que se refiere @ articulo 307 del Tratado CE, no es necesario aplicar la férmula "sin
perjuicio” a estos acuerdos. Contrariamente alo que piensan los Estados Unidos, la reciente sentencia

*0 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 5 del Grupo Especial, parrafo 22.
°1 Respuesta de |os Estados Unidos a la pregunta 5 del Grupo Especial, parrafo 25.

°2 Respuesta de los Estados Unidos ala pregunta 5 del Grupo Especial, parrafo 24.
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dd Tribuna de Justicia de las Comunidades Europeas en e Asunto C-216/01, Budejovicky Budvar, lo
demuestra. En este caso, que tenia que ver con un acuerdo entre Austriay Checoslovaquia concertado
en 1976, o sea antes de que ninguno de los dos paises fuera miembro de la Union Europea, € Tribuna
no se basd en la formula "sin perjuicio”, sino en @ articulo 307 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea™

En vista de cuanto antecede, procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera
y cuarta que € articulo 307 CE, parrafo primero, debe interpretarse en € sentido de
gue permite que un 6rgano jurisdicciona de un Estado miembro, sin perjuicio de las
comprobaciones que dicho 6érgano jurisdiccional debe hacer a la vista, en particular,
de los elementos que proporciona la presente sentencia, aplique disposiciones de
tratados bilaterales como aquellos a los que se refiere € litigio principa, celebrados
entre dicho Estado y un tercer Estado y que garantizan la proteccion de una
denominacién de ese pais tercero, aungue tales disposiciones resulten contrarias alas
normas del Tratado, por tratarse de una obligacion que resulta de convenios
celebrados con anterioridad a la fecha de adhesién a la Unidon Europea del Estado
miembro en cuestion. A la espera de que alguno de los medios alos que se refiere €
articulo 307 CE, parrafo segundo, permita eliminar las eventuales incompatibilidades
gue existan entre un convenio anterior atal adhesion y el Tratado, € parrafo primero
de dicho articulo autoriza a ese Estado a continuar aplicando tal convenio siempre
que éste contenga obligaciones a las que aquél siga estando vinculado en virtud del
Derecho internaciondl.

77. Asi pues, llegamos a la desconcertante conclusion de que los Estados Unidos no pueden citar
un solo gjemplo de un acuerdo a que se aplicase la formula "sin perjuicio™, pero a propio tiempo
niegan que dicha formula se aplique a los acuerdos a los que, segin sus propias COMuni caciones,
deberia aplicarse ciertamente, 0 sea los Acuerdos de la OMC. No puede decirse que esta
interpretacion de la férmula "sin perjuicio” respete su pleno significado.

€) L as pruebas alegadas por |os reclamantes no son pertinentes ni concluyentes

78. Los reclamantes han sostenido que la interpretacion hecha por las CE del apartado 1 del
articulo 12 del Reglamento 2081/92 en las presentes actuaciones no es conforme con la interpretacion
anterior de las CE. En favor de este argumento, los reclamantes citan varias presentaciones y otros
documentos redactados por funcionarios de las instituciones europess.

79. Como observacion genera, las CE desean recordar que, en principio, € contenido del
Reglamento 2081/92 debe evaluarse segun los términos de la medida. Como es natural, no hay que
excluir que se tengan en cuenta declaraciones autorizadas hechas en nombre de las Comunidades
Europesas respecto de la interpretacion del mencionado Reglamento. Pero no cabe suponer que las
declaraciones formuladas por funcionarios de las ingtituciones europeas durante presentaciones o
proyecciones de diapositivas reflegjen necesariamente la opinion de las CE o den una imagen fid de
las disposiciones del derecho comunitario.

80. Hecha esta reserva, las CE desean formular las siguientes observaciones sobre las “pruebas’
presentadas por 10s reclamantes.

8L Los Estados Unidos se han referido a un comunicado de prensa de las CE relativo d
Reglamento 2081/92.>* Es cierto que en este comunicado de prensa no se mencionaba el término "sin

%3 Sentencia de 18 de noviembre de 2003, Asunto C-216/01, Budejovicky Budvar, parrafo 173 (Estados
Unidos - Prueba documental 36).

>4 Primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 13; Estados Unidos- Prueba documental 22.
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perjuicio” ni sus consecuencias para los paises de laOMC. No obstante, esto se debe simplemente a
que esta parte del apartado 1 ddl articulo 12 del Reglamento 2081/92 no ha sido modificada. También
hay que tener presente que los comunicados de prensa suelen ser breves y no estan destinados a dar
amplias explicaciones del contenido de una complicada medida legidativa.

82. En su declaracion ora, los Estados Unidos se han referido a una proyeccién de diapositivas
que tuvo lugar los dias 10 a 12 de marzo de 2004.>°> Dejando aparte su valor como prueba, las CE
observan que dicha proyeccion parece haber consistido simplemente en una reproduccion literal del
apartado 1 dd articulo 12, incluidos los términos "sin perjuicio”. Las CE no ven qué conclusiones
pueden extraer los Estados Unidos de esta proyeccion de diapositivas.

83. En sus respuestas a Grupo Especial, Australia mencion6 también una proyeccién de
diapositivas que tuvo lugar en Beirut en marzo de 2003.%° No obstante, esta proyeccion es anterior e
iba destinada claramente a publico libanés. Como € Libano no es Miembro de la OMC, las CE no
ven qué inferencias pueden hacerse de esta proyeccion alos efectos de |a presente diferencia.

84 En sus respuestas ad Grupo Especid, los Estados Unidos se refieren a una "comunicaciéon”
que afirman haber recibido de las CE & 16 de enero de 2003’ La prueba documentd
correspondiente consiste en un texto de una sola pagina, a parecer tomado de un documento més
largo, y en & que no consta lafecha, ni € titulo, ni & autor, ni a quién vadirigido e documento. Por
consiguiente, las CE no consideran gque ese documento pudiera atribuirse alas CE, y no harén ninglin
otro comentario al respecto.

85. En sus respuestas a las preguntas del Grupo Especid, los Estados Unidos se refirieron a las
reclamaciones de agunas industrias estadounidenses respecto de la aplicacion de
Reglamento 2081/92.>® Sin embargo, las declaraciones de estas industrias se basan en concepciones
erroneas del contenido del mencionado Reglamento, y no pueden aducirse como una interpretacion
correcta del mismo. Ademas, no parece que ninguna de las industrias afectadas haya tratado de
registrar una indicacion geografica al amparo del Reglamento 2081/92, por 1o que las reclamaciones
son en gran parte hipotéticas. Por Ultimo, las CE observan que las preocupaciones expresadas en
nombre de la Comision de la Patata de Idaho, ta y como las entiende las CE, parecen estar més
relacionadas con la proteccion de marcas de fabrica o de comercio en las CE que con € registro de
indicaciones geogréficas.”

86. Parafinalizar, en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especia, Australia se hareferido a
las respuestas de las CE a las preguntas formuladas por Australia durante las consultas.®® A este
respecto, las CE quisieran recordar que, segun e parrafo 6 del articulo 4 del ESD, las consultas son
confidenciales y no pueden utilizarse como prueba en las posteriores actuaciones de los grupos
especiales. Por otra parte, durante las consultas las CE no dieron ninguna respuesta que no fuera
conforme con sus comunicaciones a Grupo Especial.

%5 Estados Unidos- Prueba documental 23.

%6 Respuesta de Australiaala pregunta 6, y Prueba documental 5 de lamisma.

57 Respuesta de los Estados Unidos ala pregunta 12 del Grupo Especial, parrafo 38, y Estados Unidos -
Prueba documental 40.

°8 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 12 del Grupo Especial, parrafo 36.
%9 Véase Estados Unidos - Prueba documental 38, pagina 353.

%0 Respuesta de Australiaalapregunta 6 del Grupo Especial.
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87. En conclusion, los reclamantes no han presentado pruebas que contradigan la interpretacion
del Reglamento 2081/92 presentada por las CE en estas actuaciones.

f) Las CE no se han demorado en corregir |as interpretaciones erroneas de |os reclamantes

88. Finamente, Australia ha reprochado a las CE que no hayan corregido la interpretacion de
Australia dd apartado 1 del articulo 12 del Reglamento 2081/92 en las reuniones del OSD de 29 de
agosto o 2 de octubre de 2003 en las que se examinaron las solicitudes de establecimiento de un grupo
especial.®

89. Las CE piensan que este argumento es digno de nota. Dejando aparte el hecho de que un
demandado no tiene ciertamente obligacion alguna de presentar sus documentos ya en la reunion
del OSD, debe recordarse que las solicitudes de establecimiento de un grupo especial presentadas por
Australia y los Estados Unidos no contenian ninguna referencia a apartado 1 del articulo 12 del
Reglamento ni a las “condiciones de reciprocidad y equivaencia”. De hecho, como declararon ya
las CE en la reunion del OSD, y como siguen creyendo, en las solicitudes de establecimiento de un
grupo especid no se exponian las aegaciones de los reclamantes con detdle suficiente, y por
consiguiente no cumplian € parrafo 2 del articulo 6 del ESD. En su respuestaala solicitud de las CE
para que se adoptara una resolucién preliminar sobre esta cuestion, Australia alegd que €l péarrafo 2
dd articulo 6 de ESD "no impone a Australia que indique, en su solicitud de establecimiento de un
grupo especial, precisamente como cree que la medida de las CE viola los principios fundamentales
del trato naciona y la nacion més favorecida.®*

0. A las CE lesresulta dificil creer que Australia haya ocultado deliberadamente sus argumentos
alas CE hasta su Primeracomunicacion escrita, y que después reproche a las CE que no respondieran
aestos argumentos yaen lareunion del OSD. Las CE creen mas bien que esto es consecuencia de la
deficiente redaccion de la solicitud de establecimiento de un grupo especia por Austraia, 1o cual no
es responsabilidad de las CE.

3. Alegacién 1bis. El Reglamento 2081/92 viola las obligaciones relativas al trato nacional
previstasen €l Acuerdo sobrelosADPIC, al exigir la existencia de estructurasde control
con respecto al producto especifico para e que se pide la proteccion

9L En su Primera comunicacion escrita, |os Estados Unidos criticaron ampliamente alas CE por
haber aplicado condiciones de "reciprocidad y equivaencia” al registro de indicaciones geogréficas de
otros Miembros de laOMC. Como han declarado las CE en su Primera comunicacion escrita, no esta
claro s los Estados Unidos tenian también € propdsito de impugnar las condiciones para el registro
de indicaciones geogréficas individuales, y en particular € requisito de que existan estructuras de
control parael producto de que se trate.®®

22 En su declaracion oral ante el Grupo Especia, |os Estados Unidos afirmaron que el requisito
de la existencia de procedimientos de inspeccion viene a ser un requisito de "equivalencia con otro
nombre".** Ademés, en su respuesta ala pregunta 58 del Grupo Especial, los Estados Unidos afirman

61 Respuesta de Australiaala pregunta 6 del Grupo Especial.
62 Observaciones de Australia sobre la solicitud de las CE, pérrafo 27.
83 Primera comunicacién escrita de las CE, parrafo 119.

54 Primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafos 17 a 21.
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ahora que € requisito de que un Miembro deba "tener una determinada estructura de control [...] esde

por si incompatible con las obligaciones dimanantes de laOMC".%

9. Por consiguiente, las CE entienden que los Estados Unidos presentan una aegacion aparte
con respecto a la compatibilidad del requisito de la existencia de estructuras de control con las
obligaciones relativas al trato nacional®® Como demostraran las CE, esta alegacion de los Estados
Unidos carece de fundamento por |as siguientes razones.

el requisito relativo a las estructuras de control representa un trato igual, y no
desigud,;

el requisito relativo a las estructuras de control no representa una “equivalencia con
otro nombre";

el Reglamento 2081/92 no impone un "modelo de las CE" de estructuras de control;

la existencia de estructuras de control es necesaria para €l logro de los objetivos del
Reglamento 2081/92.

a) El requisito relativo a las estructuras de control representa un trato igual, y no desigual

A. Ante todo, como los Estados Unidos presentan su alegacién al amparo ce las disposiciones
relativas a trato naciona del Acuerdo sobre los ADPIC y del GATT, las CE desean recordar que €
requisito de los procedimientos de inspeccion, del Reglamento 2081/92, no representa un trato menos
favorable alos nacionales de paises extranjeros 0 alos productos extranjeros.

95. Como explicaron yalas CE en su Primera comunicacion escrita, el requisito de las estructuras
de control se aplica a las indicaciones geogréficas de las CE y de terceros paises por igual®” En
consecuencia, €llo no representa un trato menos favorable a los nacionales o productos de paises
extranjeros, Sino que, evidentemente, €l trato esigual.

b) El requisito relativo a las estructuras de control no representa una “equivalencia con otro
nombre"

%. Los Estados Unidos han tratado de sembrar dudas respecto de esta conclusion alegando que
"el requisito de las CE de que los Estados Unidos establezcan estructuras de control del mismo estilo
gue las de las CE para lograr la observancia de las indicaciones geogréficas representa smplemente
una equivalencia con otro nombre™.*® Asimismo, en su respuesta a la pregunta 58 del Grupo Especid,
los Estados Unidos alegan que €l requisito de las estructuras de control "no esta relacionado con la
cuestion de saber s @ producto cuya indicacion geogréfica se quiere proteger en las CE reline las
condiciones necesarias para beneficiarse de esta proteccion”. Los Estados Unidos afiaden que "el

% Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 58 del Grupo Especial, parrafo 85. Véase también la
respuesta de los Estados Unidos ala pregunta 56, parrafo 83.

6 Las CE recuerdan que Australia no ha presentado esta alegacion a amparo de las disposiciones
relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC o del GATT, sino que ha formulado una alegacion
similar al amparo del parrafo 2 del articulo 2 del Acuerdo OTC.

57 Primera comunicacién escrita de las CE, parrafo 121.

%8 primera declaracion oral de los Estados Unidos, pérrafo 21.
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método particular que elija otro Miembro de la OMC para hacer cumplir las normas relativas a las
indicaciones geogréficas en su territorio no guarda relacion con esta determinacion”.®®

97. Estas declaraciones son sencillamente incorrectas. Como indicaron las CE en su Primera
comunicacion escrita respecto de las solicitudes de registro de otros Miembros de la OMC, €
Reglamento 2081/92 sblo prescribe la existencia de estructuras de control en relacion con e producto
para el que se precisa la proteccion.”

%8. Segun laletrab) del apartado 2 dd articulo 12bis del Reglamento, una solicitud de registro de
una indicacion geogréfica de un pais tercero ha de ir acompafiada de una declaracion en el sentido de
gue las estructuras de control previstas en d articulo 10 del Reglamento se han establecido en su
territorio.  Esta prescripcion forma parte del proceso de solicitud previo al registro de la indicacion
geogréfica individual De la disposiciéon se infiere claramente que esta condicion, al igua que las
previstasen las letras @) y €) del apartado 2 del articulo 12bis se aplica a productos especificos.

0. En consecuencia, la alegacion de los Estados Unidos segun la cua las CE, con su requisito de
las estructuras de control, imponen a otros Miembros de la OMC "el método particular que €lija[n|

para hacer cumplir las normas relativas a las indicaciones geogréficas en su territorio” carece de
fundamento. Las CE reconocen que € parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC otorga
libertad a cada Miembro de la OMC para decidir como proteger las indicaciones geograficas en su

ordenamiento juridico.

100.  El requisito de las estructuras de control no guarda relacion con e modo en que se protegen
las indicaciones geogréficas en los Estados Unidos. La cuestion consiste exclusivamente en saber
como puede protegerse una determinada indicacion geogréfica en las CE. Por consiguiente, los
Estados Unidos se equivocan d afirmar que € requisito de las estructuras de control aplicado por
las CE congtituye una condicion “de equivalencia con otro nombre".

C) El Reglamento 2081/92 no impone un "modelo de las CE" de estructuras de control

101. Los Estados Unidos han hablado de unas "estructuras de control del mismo estilo que las de
las CE", y han sostenido que no deberia exigirseles que adopten "las mismas estructuras de control

que se exigen alos Estados Miembros".”* En este mismo orden de ideas, Australia se hareferido ala
"exigencia 2abszol uta de una estructura de control gustada al modelo de las CE con aplicacion

universal”.

102. Estas declaraciones carecen de fundamento en e texto de Reglamento 2081/92.
El Reglamento no prescribe un determinado "modelo de las CE" de estructuras de control, sSino que se
limita a requerir la existencia de estructuras de control, y en su articulo 10 enuncia los principios
generales que deben cumplir estas estructuras.

89 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 58 del Grupo Especial, parrafo 85.
70 Primera comunicacién escrita de las CE, parrafo 118.

" Primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 21; respuesta de los Estados Unidos a la
pregunta 56 del Grupo Especial, péarrafo 83.

2 Respuesta de Australia ala pregunta 62 del Grupo Especial.
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103. Las CE observan que, a pesar de las preguntas explicitas del Grupo Especid, ni los Estados
Unidos ni Australia han sido capaces de identificar un solo elemento objetable en las prescripciones
del articulo 10 del Reglamento 2081/92.” Esto no parece sorprendente, méxime teniendo en cuenta el
contenido dd articulo 10 del Reglamento. Este articulo dista mucho de establecer un "modelo” de
estructura de control. Véase, por gemplo, su apartado 3 en @ que se enuncian los principios
generales, como que las estructuras de control deben ofrecer garantias suficientes de objetividad e
imparcialidad y contar con los expertos y medios necesarios para € desempefio de sus funciones;
las CE no ven qué pueden tener de objetables esos principios. En cuanto a resto, como explicaron ya
las CE en su Primera comunicacion escrita, € articulo 10 dgja un margen considerable de flexibilidad
en e disefio de las estructuras concretas de control.” En particular, e articulo permite elegir entre
elementos publicos y privados en € disefio de estas estructuras.

104.  Estaconsiderable flexibilidad en e disefio de las estructuras de control se reflgja también en
la préctica de las CE relativa a la aplicacion del articulo 10. A efectos de informacién del Grupo
Especid, las CE adjuntan una lista de las estructuras de control notificadas por los Estados miembros
de la Comunidad de conformidad con € apartado 2 del articulo 10 del Reglamento 2081/92 (CE -
Prueba documental 48). Como se desprende de un examen somero de lalista, las précticas relativas a
las estructuras de control varian considerablemente entre los Estados miembros, y dentro de ellos. En
primer lugar, las estructuras de control se dividen casi por igua entre servicios publicos y servicios
privados. En algunos Estados miembros prevalecen |os servicios publicos, mientras que otros parecen
preferir los privados, y algunos utilizan ambos tipos de servicios, seguin las tradiciones nacionales y
otras consideraciones.

105. En lo relativo a los organismos publicos existe también una considerable variedad. Las
estructuras de control pueden estar situadas a nivel nacional, regional o incluso local. Con frecuencia
son administraciones publicas de caracter general que se ocupan de otras muchas cuestiones del sector
publico, ademas de los controles previstos en e Reglamento 2081/92. En otros casos puede suceder
gue solo se ocupen de los controles.

106. La misma variedad de concepciones puede observarse con respecto a los organismos
privados. Con frecuencia estos organismos privados son empresas comerciales, aunque también se
encuentran Grganos con fines no lucrativos. Las estructuras privadas de control pueden dedicarse aun
gran nimero de actividades ademas de |os controles previstos en e Reglamento 2081/92; en cambio,
puede haber también organismos que se dediquen Unicamente a esta actividad.

107. En lo referente a las empresas comercides que redizan los controles previstos en €
Reglamento 2081/92, las CE dan e gemplo de dos empresas autorizadas a efectuar controles para un
cierto nimero de indicaciones geograficas al amparo de Reglamento 2081/92 (CE - Pruebas
documentales 49 y 50). Como puede verse en las descripciones adjuntas, las dos empresas, ademas de
los controles previstos en € Reglamento 2081/92, se dedican a un elevado nimero de actividades
profesionales en los sectores de la agricultura, la dimentacion y la sanidad, incluidas las inspecciones
sanitarias, controles de los programas de etiquetado organico e inspecciones de la inocuidad de los
alimentos en fébricas, hoteles y establecimientos de venta a por menor. En otras palabras, una
estructura de control también es un servicio que puede obtenerse comercialmente. A las CE les
parece que en los Estados Unidos o0 en Australia debe de haber empresas que puedan proporcionar
sarvicios comparables, s se decide confiar a empresas privadas los controles previstos en €
Reglamento 2081/92.

3 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 58 del Grupo Especial, parrafo 85; respuesta de
Australiaalas preguntas 58 y 62 del Grupo Especial.

4 Primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 488y siguientes.
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108.  Engenera, yadebe estar claro que € articulo 10 del Reglamento 2081/92 no impone en modo
alguno un "modelo de las CE". Por @ contrario, hay muchos medios distintos de cumplir € requisito
del Reglamento 2081/92 de que exista una estructura de control.

d) La existencia de estructuras de control es necesaria para € logro de los objetivos del
Reglamento 2081/92

109. A las CE les parece, desde luego, que lo que preocupa verdaderamente a los reclamantes,
como ha expresado en particular Australia, no es tanto e "modeo" especifico de la estructura de
control grevista en el Reglamento 2081/92, sino més bien e hecho de que se exijan estructuras de
control.

110. Sin embargo, la existencia de estructuras de control es inseparable del objeto y fin del
Reglamento 2081/92. Por consiguiente, suprimir € requisito de las estructuras de control
menoscabaria € sistema de proteccion de las indicaciones geogréficas establecido por €
Reglamento 2081/92.

111.  Debe recordarse que, de conformidad con € parrafo 1 del articulo 4, paratener derecho auna
indicacion geografica protegida un producto agricola o alimenticio debe gustarse a un pliego de
condiciones. Parainformacion del Grupo Especia, y atitulo unicamente de g emplo, las CE adjunta a
su comunicacién las solicitudes que establecen los pliegos de condiciones para los siguientes
productos:

Pruneaux d’ Agen (CE - Prueba documenta 51)
Melons du Haut Poitou (CE - Prueba documental 52)
Dorset Blue Cheese (CE - Prueba documenta 53)
Thuringer Leberwurst (CE - Prueba documenta 54)

112.  El pliego de condiciones figura en @ punto 4 de cada solicitud. Como puede verse en las
solicitudes, que son la base de los registros para cada producto, en e pliego figura una descripcion
detallada de las materias primas y de los méodos y procesos con los que se obtiene e producto. El
cumplimiento de estas condiciones es esencia porque estos materiales, métodos y procesos son los
gue conferiran a producto la calidad, reputacion u otras carecteristicas imputables a su origen
geogréafico que justifican la proteccion de laindicacion geogréfica.

113.  Segun dispone @ apartado 1 del articulo 10 del Reglamento 2081/92, la funcién de las
estructuras de control consiste en garantizar que los productos agricolas y alimenticios que ostentan
una denominacién protegida cumplan los requisitos del pliego de condiciones. Las estructuras de
control practican un control continuo y pueden comprender inspecciones in situ en € lugar de la
produccién. De este modo las estructuras de control proporcionan un ato grado de seguridad en
cuanto a que los productos que ostentan una denominacion protegida cumpliran los requisitos del
pliego de condiciones.

114.  Australia ha sugerido que con otros sistemas de proteccion de las indicaciones geogréficas
podria conseguirse un mismo grado de proteccion, y ha mencionado en particular la aplicacion de la
legislacion relativa a la competencia desleal”® Aunque las CE no discuten que las leyes de

S En sus respuestas a la pregunta 62 del Grupo Especial, Australia especula por ejemplo sobre las
circunstancias en que una estructura de control " no seriade utilidad alguna”.

78 Respuesta de Australia a la pregunta 62 del Grupo Especial.
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competencia desleal sean un medio de proteger las indicaciones geogréficas de conformidad con el
parafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, no creen que estas leyes puedan proporcionar
un grado de proteccion de las indicaciones geogréficas equivalente a que se logra con €
Reglamento 2081/92.

115. En este sentido puede proponerse € gemplo de un productor de un producto protegido que
desea defenderse de la competencia dedeal de otro productor que vende un producto similar
utilizando la misma denominacién protegida. Con e sistema basado en la legidacion rdativa a la
competencia dedeal, este productor tendra que demostrar ante los tribunales que su competidor
produce € producto utilizando materiales, métodos 0 procesos que no son compatibles con € uso de
la denominacién protegida, o que no efectla la produccion en la zona geografica requerida. Paraello
puede ser necesario un conocimiento de los materiaes, los métodos y los procesos empleados por €
competidor que quizas sea dificil de obtener.

116. En cambio, € apartado 4 del articulo 10 del Reglamento 2081/92 dispone que cuando un
organismo de control observe que un determinado producto agricola que ostenta una denominacion
protegida no cumple los requisitos del pliego de condiciones, e organismo de control tomara las
medidas necesarias para que se cumplalo dispuesto en e Reglamento. En consecuencia, € productor
no tiene gque investigar por su cuenta los hechos, ni asumir los considerables riesgos que entraian los
litigios contra competidores dedeales. los controles redizados por e organismo de control le
garantizaran que cuaquier competidor que utilice la denominacion en efecto cumple € pliego de
condiciones. Es evidente que, de este modo, e Reglamento proporciona un mayor grado de
proteccion que una simple aplicacion de lalegidacion relativa ala competencia dededl.

117.  El requisito de las estructuras de control es iguamente beneficioso para e consumidor.
A éste le resultara muy dificil, por lo menos en e momento de la compra, saber s € producto que
ostenta una denominacién protegida cumple efectivamente € pliego de condiciones. La Unica
garantia posible para e consumidor de un sistema basado en la aplicacion de leyes sobre la
competencia desleal es que algin competidor pueda (o no) llevar ante los tribunaes a los
competidores dedeales. Es evidente que ésta es una garantia muy inferior a la proporcionada por €
Reglamento 2081/92, lo que afectara a su vez a valor de la indicacion geogréfica para los
productores.

118. S un producto de un pais tercero tuviera derecho a beneficiarse de la proteccion con arreglo
al Reglamento 2081/92 sin cumplir las disposiciones relativas a las estructuras de control, este pais
podria, en la préctica, aprovecharse libremente del sistema de las CE. L os terceros paises podrian
utilizar la misma denominacién y marca que los productos de las CE, y los productores de productos
similares alos de las CE se beneficiarian de la posibilidad de excluir a otros del uso de la indicacién
geogréfica de conformidad con € articulo 13 del Reglamento, pero sin proporcionar las mismas
garantias que las indicaciones geogréficas de las CE. Esto crearia dos clases de indicaciones
geogréficas protegidas, y socavaria la confianza en la proteccion de las indicaciones geograficas por
parte de productores y consumidores.

119. Las CE desean observar que los propios Estados Unidos han reconocido en varias ocasiones
la necesidad de las estructuras de control. Las CE ya han sefidlado que, en opinion de las autoridades
estadounidenses, la utilizacion de marcas de certificacion puede requerir una cierta participacion del
publico para garantizar que la marca se utilice adecuadamente.”” Otro gemplo pertinente es €

Programa de Produccion Organica de los Estados Unidos, administrado por € Departamento de
Agricultura. Las normas aplicables en los Estados Unidos (CE - Prueba documental 55) prevén que
una persona que desee obtener o conservar una certificacion organica ha de estar certificada por un
"agente certificador”, al que debe presentar un plan anua de produccién organica (CE - Prueba

" Primera comunicacion escrita de las CE, parrafo 496.
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documental 55, § 205.400). También se prevé que € agente certificador ha de realizar unainspeccion
inicid in situ, y posteriormente inspecciones anuaes (CE - Prueba documental 55, § 205.403). Las
condiciones para la acreditacion de los agentes certificadores estan descritas en los reglamentos en
términos parecidos alos del articulo 10 del Reglamento 2081/92. En particular, se exige que € agente
certificador cuente con experiencia suficiente, disponga de personal adecuadamente capacitado y evite
los conflictos de interés (CE - Prueba documental 55, § 205.501 [a] [1], [4], y [11]).

120. Las CE suponen gue €l objetivo de la certificacion y de los agentes certificadores acreditados
del Programa de Produccion Organica es impedir que se vendan productos con la calificacion de
organicos que no cumplan las prescripciones del Programa, protegiendo asi las expectativas de los
productores y los consumidores. Estos objetivos son comparables alos del requisito de las estructuras
de control del Reglamento 2081/92. No obstante, si se siguieralalégica de los reclamantes resultaria
gue las condiciones del Programa de Produccion Organica de los Estados Unidos son innecesarias y

restringen excesivamente e comercio, porque la aplicacion de las leyes de competencia desled

deberia ser suficiente paraimpedir estos abusos. Las CE se preguntan por qué lo que es aceptable con
el Programa de los Estados Unidos no 1o es con € Reglamento 2081/92.

121. Parafindizar, € requisito de las estructuras de control forma parte integrante del sistema de
proteccion de las indicaciones geogréficas de las CE. Con este sistema las CE obtienen, en plena
conformidad con € péarrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, un mayor grado de
proteccion de las indicaciones geogréficas que € conseguido por otros Miembros. El requisito de las
estructuras de control no entrafia discriminacién alguna entre los productos de las CE y los productos
extranjeros, y mucho menos entre los nacionales. Por consiguiente, la aegacion de los Estados
Unidos debe desestimarse.

4, Alegacion 2: El Reglamento 2081/92 viola las obligaciones de trato nacional previstasen
el Acuerdo sobrelos ADPIC y en e Convenio de Paris al exigir que las solicitudes sean
transmitidas por € paisen que esté situada la zona geogr éfica

122,  Los Estados Unidos adegan que & Reglamento 2081/92 viola las obligaciones de trato
nacional previstas en € Acuerdo sobre los ADPIC y en @ Convenio de Paris a exigir que las
solicitudes sean transmitidas por el pais en que esté situada la zona geografica. Australia no ha
presentado ninguna alegacion en este sentido al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC, pero ha
expuesto alegaciones similares en relacion con el parrafo 4 del articulo 111 del GATT.

123.  Ajuicio de las CE, estas aegaciones son infundadas. Como las CE explicaron en su Primera
comunicacion escrita, e requisito de que las aplicaciones sean transmitidas por € pais en que eta
situada |a zona geogréfica no constituye un trato menos favorable, sino precisamente un trato igual ™
Como indicaron las CE en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial, la cooperacion del pais
en que esta situada la zona geografica es indispensable para proteger las indicaciones geograficas
relacionadas con esta zona.” Ademés, como explicaron también las CE, laintervencion del gobierno
del pals tercero forma parte de la cooperacion que han de prestar los Estados miembros en la
aplicacion del Reglamento 2081/92.%°

8 Primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 87 y siguientes.
9 Respuesta de las CE ala pregunta 33 del Grupo Especial, parrafos 80 y siguientes.

80 Respuesta de las CE ala pregunta 33 del Grupo Especial, parrafos 77 y siguientes.
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a) La cooperacion del pais en cuyo territorio esta situada la zona es indispensable para aplicar €
Reglamento 2081/92

124,  Como indicaron las CE en su respuesta a la pregunta 33 del Grupo Especia, la cooperacion
del pais tercero en cuyo territorio esta situada la zona geogréfica es un elemento indispensable del
proceso de registro. Las CE estiman Util recordar de nuevo que la cooperacion entre € pais de origen
de laindicacion geogréficay e pais de registro es esencial.

125.  En primer lugar, para determinar s una denominacién retine las condiciones necesarias para
ser protegida como indicacién geogréfica hay que conocer bien una serie de factores geogréficos,

naturales, climéticos y culturales propios de la zona geogréfica en cuestion; también deberian

conocerse las condiciones del mercado del pais de origen, por giemplo para determinar si €l producto
en cuestion tiene una reputacion particular. Como ocurre con las solicitudes de los Estados miembros,
quienes mejor pueden evaluar estos factores son las autoridades del pais tercero. En cambio, es
menos probable que la Comisién Europea conozca bien estos factores que cuando se trata de una zona
en un Estado miembro. Ademés, para hacer la evaluacion puede ser necesario un cierto conocimiento
dd idioma del pais tercero, que tal vez no posean las autoridades de la Comunidad Europea.

126.  En segundo lugar, paraevaluar la solicitud quizas deban tenerse en cuenta diversas cuestiones
dimanantes del derecho del pais en que esta situada la zona. En particular, € articulo 12bis del
Reglamento exige que la solicitud vaya acompafiada de una descripcion del marco juridico y del uso
en funcion de los cuales laindicacion geogréfica esta protegida o consagrada en el pais tercero. Esto
hace eco a las disposiciones del parrafo 9 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, segun las
cuaes e Acuerdo no impone ninguna obligacion de proteger las indicaciones geograficas que no
estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su pais de origen, o que hayan caido en desuso en ese
pais. Es evidente que la Comision no puede resolver unilateralmente las cuestiones relativas a
derecho de un pais tercero, que requieren necesariamente la intervencion de las autoridades de este
pais.

127.  En tercer lugar, la participacion del gobierno del pais tercero también parece necesaria por
respeto a la soberania de dicho pais. Para determinar que una solicitud reline las condiciones
establecidas en € Reglamento, en particular en lo relativo d vinculo con la zona geogréfica, se
requiere un conocimiento afondo de las condiciones de la zona, asi como la posibilidad de verificar in
Situ las alegaciones pertinentes formuladas en la solicitud. La Comision Europea no podria realizar
estos controles en € territorio del paistercero sin el acuerdo o la participacion de este pais.

128.  En cuarto lugar, la participacion del gobierno del pais tercero facilita la cooperacion de las
autoridades de la Comunidad y del pais en todo €l proceso de registro. S durante este proceso se
plantean dudas o cuestiones, la Comision Europea quizas necesite un punto de contacto en € pais
tercero a que puedadirigirse. Ademas, e Reglamento prevé que € pais tercero que ha transmitido la
solicitud debe ser consultado en determinadas fases del procedimiento antes de que la Comision
pueda tomar una decision (véanse laletrab) del apartado 1y € apartado 3 del articulo 12ter).

129.  En quinto lugar, la participacion de las autoridades del pais tercero también deberia ser
beneficiosa para @ solicitante. El Reglamento 2081/92 permite a solicitante debatir, preparar,
archivar y, cuando sea necesario, perfeccionar y modificar su solicitud directamente con las
autoridades del lugar en que esta situada la zona geogréfica. Como estas autoridades conocen mejor
la zona, esto deberia acelerar e proceso de registro. Ademés, con frecuencia estas autoridades estén
mas proximas, geograficamente, del solicitante y pueden hablar su idioma, o que seria otro el emento
favorable parad solicitante.
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b) El requisito de que € pais en cuyo territorio esté situada la zona verifique la solicitud no es
irrazonable

130.  Sobre la base de las mencionadas consideraciones, parece indispensable que e pais en que
esté situada la zona geogréfica participe en la verificacion de las solicitudes de protecciéon de las
indicaciones geogréficas relativas a su territorio.  Independientemente de que la zona esté situada en
un pais tercero 0 en un Estado miembro, esta participacion es un elemento necesario del proceso de
solicitud.

131. Contrariamente alo que alegan los solicitantes, esto no tiene nada que ver con gque los Estados
Unidos y Australia estén o no obligados a cooperar con las CE. Como es 16gico, las CE no pretenden
que podrian imponer obligaciones a los Estados Unidos o a Australia adoptando medidas internas.
Sin embargo, 1o esencia no es que las CE quieran imponer obligaciones a terceros paises, Sino que
dependen de la cooperacion de estos terceros paises para proteger las indicaciones geograficas
relativas a su territorio.

132. Debe observarse que esta cooperacion es, en parte, un mandato del propio Acuerdo sobre
los ADPIC. El parafo 1 dd articulo 22 de este Acuerdo dispone especificamente que una indicacion
geografica adecuada debe basarse en una determinada calidad, reputacion u otra caracteristica del
producto que sea imputable fundamentalmente a su origen geografico. Como han indicado ya las CE,
nadie mejor que € pais de origen de la indicaciéon para verificar S se cumplen estas condiciones.
En consecuencia, la necesidad de cooperacion no es una invencion de las CE, sino una consecuencia
directa de la definicion de indicacion geogréfica del Acuerdo sobre los ADPIC.

133. Hl aticulo 12bis del Reglamento exige que la solicitud vaya acompafiada de una descripcion
del marco juridico y del uso en funcion de los cuaes la indicacion geogréfica esta protegida o
consagrada en € paistercero. Esta disposicion se inspira directamente en el parrafo 9 del articulo 24
del Acuerdo sobre los ADPIC, seguin € cual no es obligatorio proteger las indicaciones geogréaficas
gue no estan protegidas en su pais de origen. El que esta condicion se cumpla dependera claramente
de la legidacion dd pais de origen de la indicacion geogréfica. No es razonable, por parte de los
reclamantes, esperar que las CE resuelvan estas cuestiones del derecho estadounidense o australiano.

134.  El hecho de que, a diferencia de las CE, los Estados Unidos o Australia no tengan un sistema
especifico de registro para la proteccién de las indicaciones geogréficas no invalida este argumento.
Las CE entienden que la falta de un sistema de registro de este tipo puede hacer que sea més dificil

determinar S una indicacion geogréfica esta protegida en su pais de origen. No obstante, subsiste €l

hecho de que € parrafo 9 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que la indicacion esté
protegida, y que ésta es una cuestion del derecho estadounidense o australiano. No es razonable por
parte de los reclamantes alegar que, como esto puede constituir una dificil cuestion del derecho
audtraliano o estadounidense, las CE deben encontrar la respuesta por su cuenta.

135. Como han demostrado también las CE en su respuesta a la pregunta 37 del Grupo Especial,
existen numerosos gjemplos en la préctica internaciona en los que la cooperacidn entre |os gobiernos
es necesaria para la proteccion de derechos e intereses privados.®" Contrariamente a lo que sostienen
los reclamantes™, e hecho de que estos ejemplos se tomen de acuerdos internacionales no constituye
unadiferenciadecisiva. En primer lugar, existe un acuerdo entre las partes, a saber, el Acuerdo sobre
los ADPIC. Como han demostrado las CE, las condiciones para presentar solicit udes contenidas en €

81 Respuesta de las CE ala pregunta 37 del Grupo Especial, parrafos 89 y siguientes.

82 véanse larespuesta de los Estados Unidos ala pregunta 37 del Grupo Especial, parrafos69y 72,y la
respuesta de Australia a la pregunta 37 del Grupo Especial (que se refiere ala ausencia de un "consentimiento
expreso").
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Reglamento 2081/92 tienen su origen en las condiciones para la proteccion de las indicaciones
geogréficas del mencionado Acuerdo.

136. Ademas, es un hecho que la proteccion de las indicaciones geogréficas relacionadas con los
territorios ce Estados Unidos o Australia tiene un vinculo con esos territorios y, por consiguiente, la
cooperacion de los gobiernos es inevitable. De hecho, en €l asunto Estados Unidos - Gasolina, €
Organo de Apelacion reconoci expresamente que puede haber situaciones en las que la cooperacion
entre los 5!\gl iembros de la OMC en su condicién de territorios soberanos es necesaria para facilitar €
comercio®:

Como en ese informe (& Grupo Especial) constatd, existen técnicas establecidas de
comprobacion, verificacion, evaluacion y aplicacion de datos relativos a mercancias
importadas, técnicas que en muchos contextos se aceptan como idoneas para que €

comercio internacional -comercio entre entidades territoriales soberanas- pueda
continuar y aumentar. Los Estados Unidos debian haber caido en la cuenta de que
para que funcionasen esas técnicas y procedimientos establecidos hubieran sido

necesarios y adecuados acuerdos de cooperacién con refinadores extranjerosy con los
gobiernos extranjeros interesados. En laaudiencia, a responder a una pregunta sobre
s la Agencia de Proteccion del Medio Ambiente podia haber adaptado, paralos fines
de establecer lineas de base individuales de refineria para los refinadores extranjeros,
procedimientos de verificacion de la informacion egtipulados en las normas
antidumping estadounidenses, los Estados Unidos dijeron que "sin la cooperacion de
las refinerias y posiblemente también sin la cooperacion de |os gobiernos extranjeros’

eraimprobable que los auditores de la Agencia pudieran reglizar in situ |os examenes
de auditoria necesarios para establecer siquiera la calidad general de la gasolina
de 1990 de las refinerias. Esta afirmacion tiene, a parecer del Organo de Apelacion,
la fuerte implicacion de que los Estados Unidos no habian explorado la posibilidad de
concertar acuerdos de cooperacion con los Gobiernos de Venezudlay € Brasil o, s la
habian explorado, no lo habian hecho hasta € punto de hallarse frente a gobiernos
renuentes a cooperar.

137. Sin embargo, en €l presente asunto son |os reclamantes quienes han declarado explicitamente
gue no tenian intencion de cooperar en la proteccion de sus propias indicaciones geogréficas. Las CE
consideran que esta no es una manera admisible de demostrar que el Reglamento de las CE depara un
trato menos favorable a los naciondes estadounidenses o audtralianos. Considerando que €
Reglamento 2081/92 exige una cooperacion razonable y necesaria de los reclamantes, no puede
afirmarse que constituya un trato menos favorable para los nacionales de estos paises.

C) El requisito de que la solicitud sea transmitida por € pais en cuyo territorio esté situada la
zona no esirrazonable

138.  El requisito de que la solicitud debe ser transmitida por € pais en cuyo territorio esté situada
la zona no puede considerarse irrazonable, ni congtituye un obstaculo adicional que entrafia una
discriminacion para los nacional es estadounidenses o australianos.

139. En primer lugar, € requisito de que la solicitud sea transmitida por € gobierno del pais
tercero no es mas que un reflgjo del importante papel que incumbe a esos gobiernos en e proceso de
verificacion. No parece que para un gobierno que haya verificado la condicién de la solicitud, la
transmision de ésta haya de congtituir una carga adicional importante. Ademés, la transmision por €
gobierno garantiza que la Comisién dispone de un punto de contacto a que dirigir cualquier pregunta
relativa ala solicitud.

83 |nforme del Organo de Apelacién, Estados Unidos - Gasolina, pagina 32.
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140. De hecho, en su respuesta a la pregunta 38 del Grupo Especia los Estados Unidos han
reconocido explicitamente que "probablemente no les resultaria dificil designar una oficina de la
Administracion [estadounidense] para llevar a cabo e acto puramente ministerial de transmitir las
solicitudes de registro y las oposiciones alas CE".** Las CE estan de acuerdo con estaafirmacion; en
consecuencia, entienden que la reclamacion de los Estados Unidos esta rel acionada esencialmente con
el requisito de la cooperacion para verificar las condiciones de registro, y no con €l de latransmision
por € gobierno.

141. De hecho, las CE consideran que seria un poco extrafio que los Estados Unidos o Austraia
alegaran que no estén en condiciones de encargar a una oficina la transmisién de una solicitud de
registro de una indicacion geogréfica. Para eludir la dificultad aparente de este argumento, los
Estados Unidos aducen que, aunque desearan y pudieran transmitir esas solicitudes, es posible que
otros Miembros de la OMC no deseen ni puedan hacerlo.®® Este argumento no se sostiene. En primer
lugar, & Grupo Especia se ocupa de una diferencia entre los Estados Unidos y las CE. Las CE no
entienden en qué concierne alos Estados Unidos que otros Miembros de la OMC cooperen con las CE
en la proteccion de indicaciones geogréficas relativas a su territorio, y cémo lo hagan. Ademéas, como
han indicado los propios Estados Unidos, la transmision de una solicitud como acto puramente
ministerial no plantea ninguna dificultad particular. De hecho, cuaquier Miembro de la OMC cuyo
gobierno funcione normalmente deberia poder llevar a cabo este acto.

142.  Por consiguiente, la alegacion segun la cua e Reglamento 2081/92 viola las obligaciones de
trato nacional previstas en € Acuerdo sobre los ADPIC y en e Convenio de Paris a exigir que las
solicitudes sean transmitidas por € pais en que esté situada la zona geogréfica carece de fundamento.

5. Alegacién 3: Los nacionales de paises no pertenecientes alas CE reciben un trato menos
favorable que los nacionales de las CE con respecto al requisito de indicar € pais de
origen para las indicaciones geogr &ficas homonimas

143. Los Estados Unidos han afirmado que € requisito del apartado 2 del articulo 12 del
Reglamento 2081/92, relativo a la indicacion del pais de origen, congtituye una violacion de las
disposiciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de Paris; Austraia ha
formulado una reclamacién similar, pero sdlo respecto del parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo OTC.

144. Como indicaron las CE en su Primera comunicacion escrita, esta reclamacion carece de
fundamento.®®* En primer lugar, contrariamente a lo que los Estados Unidos parecen seguir
afirmando®, del texto de la disposicion se desprende claramente que & segundo inciso del apartado 2
de articulo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplica a todas las indicaciones geogréficas, ni a todas
las indicaciones geogréficas extranjeras, sino solo alas denominaciones en la situacion especifica del
primer inciso, 0 seg, las indicaciones geogréficas homénimas de las CE y de un pais tercero.

145.  En segundo lugar, como han explicado las CE, € apartado 2 del articulo 12 no se aplica
solamente a las denominaciones de terceros paises, sino también a las denominaciones de la
Comunidad. Por consiguiente, la indicacion del pais de origen puede ser obligatoria para las
denominaciones tanto de las CE como de terceros paises, segiin cua seala indicacién geogréfica que
se haya protegido primero. Asi pues, €l apartado 2 del articulo 12 del Reglamento trata por igua las
indicaciones geogréficas de las CE y las de |os paises terceros.

84 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 38 del Grupo Especial, parrafo 74.
8 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 38 del Grupo Especial, parrafo 74.
8 Primera comunicacién escrita de las CE, parrafos 132 y siguientes.

87 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 48 del Grupo Especial, parrafo 80.
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146. En su declaracion ora Australia impugné la interpretacion de las CE del apartado 2 del
articulo 12 del Reglamento, basandose en particular en una comparacion con e apartado 6 de
articulo 6 del mismo Reglamento. No obstante, las CE creen que esta comparacion demuestra, en
realidad, que au interpretacion es la correcta. A diferencia del apartado 6 del articulo 6, €l primer
inciso dd apartado 2 del aticulo 12 del Reglamento 2081/92 se refiere smplemente a las
"denominaciones protegidas” de las CE y de un pais tercero, sin aclarar cudl de estas denominaciones
es la que se desea registrar, y cud la que ya estd protegida. Ademas, en € segundo inciso del
apartado 2 dd articulo 12 se declara explicitamente que € requisito de indicar € pais de origen se
aplica a "tales denominaciones'. El uso de plura en esta disposicién denota claramente que €

requisito puede aplicarse por igua alas denominaciones de las CE y ddl pais tercero.

147.  Las CE observan que su interpretacion esla Unica viable en € contexto del sistema de registro
establecido por €l Reglamento 2081/92. Para que sea juridicamente vinculante, e requisito de indicar
el pais de origen debe incluirse normalmente en e pliego de condiciones que, de conformidad con la
letra h) del apartado 2 del aticulo 4 del Reglamento, incluye también elementos especificos del

etiquetado. No obstante, cuando se ha registrado una indicacion geografica no siempre es posible ni

fécil modificar este registro paraincluir estos elementos del etiquetado. Por este motivo, salvo que se
desee registrar simultdneamente dos indicaciones geogréficas homoénimas, € apartado 2 dd articulo
12 debera aplicarse inevitablemente a la indicacién geogréfica que se haya registrado més tarde.

148.  Por ultimo, cabe recordar que € derecho comunitario debe interpretarse, en la medida de lo
posible, de modo acorde con |as obligaciones internacionales de la Comunidad.®®

149.  Por todos estos motivos la degacion debe rechazarse.

6. Alegacion 4: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favor able a los nacionales
de paises no pertenecientes a las CE, al someter e derecho a oponerse al registro de
indicaciones geogr aficas a las condiciones de reciprocidad y equivalencia

150. Los Estados Unidos 'y Australia han alegado que solo los nacionales de paises Miembros de la
OMC a los que, de conformidad con € apartado 3 del articulo 12 del Reglamento 2081/92, se
reconaoce que cumplen las condiciones de reciprocidad y equivalencia, pueden oponerse a registro de
indicaciones geogréficas de conformidad con € articulo 12quinquies del Reglamento.

151. Como indicaron las CE en su Primera comunicacion escrita®®, y como detallaron mas tarde en
Sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial®, esta alegacion se basa en una lectura errénea del
Reglamento. El apartado 1 del articulo 12quinquies del Reglamento 2081/92 confiere e derecho a
oponerse a toda persona “"de un Estado Miembro' o de "un pais tercero reconocido segun e

procedimiento del apartado 3 ddl articulo 12". De estareferencia explicita alos Miembros de la OMC
se desprende claramente que estos Miembros no estédn sujetos a procedimiento del apartado 3 del
articulo 12 aplicable a otros paises terceros. Lo propio puede decirse, en relacion con € apartado 2
dd articulo 12ter, con respecto a las oposiciones a registro de indicaciones geograficas de paises no
pertenecientes alas CE.

152.  Enredlidad, desde que entrd en vigor el Reglamento 692/2003 las publicaciones de todas las
solicitudes del registro de una indicacién geografica mencionan expresamente la posibilidad de que
los residentes de paises de la OMC se opongan ala solicitud. A titulo de ejemplo cabe mencionar la

8 \/éase la seccion I1.B supra.
89 Primera comunicacién escrita de las CE, parrafo 140.

9 Respuesta de las CE ala pregunta 8 del Grupo Especial, parrafos 18y 19.
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publicacién de la solicitud de registro de una indicacion geogréfica para "Lardo di Colonnata” en €l
Diario Oficid de 6 de junio de 2003. Al comienzo del texto figura la indicacion sguiente (CE -
Prueba documental 56; sin subrayar en €l original):

Esta publicacion otorga un derecho de oposicion con arreglo a los articulos 7
y 12quinquies dd citado Reglamento. Cualquier oposicion a esta solicitud debe
enviarse por mediacion de la autoridad competente de un Estado miembro, de un
Miembro de la OMC, o de un tercer pais reconocido segun e procedimiento del
apartado 3 dd articulo 12 en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la presente
publicacion. La publicacién esta motivada por los elementos que se enumeran a
continuacion, principalmente e punto 4.6, segin los cuales se considera que la
solicitud esté justificada en virtud del Reglamento (CEE) N° 2081/92.

153. Las CE observan que los reclamantes no han presentado ningiin argumento detallado sobre
esta cuestion en respuesta a la comunicacion de las CE. En consecuencia, esta aegacion debe
desestimarse.

7. Alegaciéon 5: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favor able a los nacionales
de paises no pertenecientes a las CE al exigir que su propio paistransmita la oposicion

154.  Los Estados Unidos y Australia han afirmado que €l Reglamento 2081/92 concede un trato
menos favorable a nacionales de paises no pertenecientes a las CE, a exigir que su propio pais
transmita la oposicion. Esta alegacion también carece de fundamento. Como han explicado ya
las CE, este requisito se aplica por igua a las personas residentes o establecidas en las CE o0 en
terceros paises. Han fracasado los intentos de |os reclamantes de demostrar que, en cierto modo, para
los residentes de terceros paises este requisito constituye un "obstaculo adicional” que equivale a un
trato menos favorable.

a) Los reclamantes no estén obligados a verificar la admisibilidad de las oposiciones, sino
simplemente a transmitirlas

155.  En sus respuestas a las preguntas del Grupo Especid, los Estados Unidos parecen suponer
gue, antes de transmitir una oposicion, deben verificar que dicha oposicion sea admisible con arreglo
alos criterios indicados en € apartado 4 dd articulo 7 del Reglamento.”* Como ya explicaron en sus
respuestas al Grupo Especial, las CE niegan este extremo.”” De hecho, en la segunda frase de
apartado 2 dd articulo 12quinquies del Reglamento 2081/92 se indica claramente que las condiciones
del apartado 4 dd articulo 7 deben evaluarse en relacion con € territorio de la Comunidad. Por €llo, a
diferencia de lo que ocurria con las solicitudes del registro, que requieren una evaluacion en relacion
con € territorio y e derecho de un pais tercero, € Reglamento no exige que estas condiciones sean
verificadas por € pais tercero interesado.

156.  Dicho esto, y como explicaron las CE en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especia®,
sigue siendo necesaria una cierta participacion de la administracion del pais tercero. En primer lugar,
es necesario verificar i la persona que se opone es efectivamente residente o esta establecida en
pais tercero, lo que solamente pueden hacer |as autoridades de dicho pais. En segundo lugar, no cabe
excluir que en € ulterior procedimiento se planteen cuestiones relacionadas con d territorio del pais
tercero, en cuyo caso sera Util disponer de un punto de contacto oficial en ese pais. En tercer lugar,

%1 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 38 del Grupo Especial, parrafo 75.
92 Respuesta de las CE ala pregunta 34 del Grupo Especial, parrafo 86.

93 Respuesta de las CE ala pregunta 34 del Grupo Especial, parrafos 85 y siguientes.
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también seria (til parala persona que haga la oposicion poder tratar directamente con la autoridad del
pais del que es residente 0 en € que esta establecida. Por Ultimo, s la declaracion de oposicién es
admisible, & apartado 3 dd articulo 12quinquies prevé que € pais tercero que haya transmitido la
oposicién debe ser consultado antes de que la Comision tome su decision.

b) Latransmision de las oposiciones no es un requisito irrazonable

157.  El requisito de que las declaraciones de oposicidn sean transmitidas por € pais en € que la
persona que se oponga es residente o esta establecida no parece una condicion irrazonable que pueda
ser equivalente aun "obstaculo adicional” paralos residentes de terceros paises.

158.  Como reconacieron los Estados Unidos en su respuesta a la pregunta 38 del Grupo Especial,
“probablemente no les resultaria dificil designar una oficina de la Administracion [estadounidense]
para llevar a cabo e acto puramente ministeria de transmitir las solicitudes de registro y las
oposiciones a las CE".** S esto no es especiamente dificil, cabe preguntarse por qué los Estados
Unidos se negarian a transmitir estas oposiciones. Sin embargo, s no hay ninguna razén objetiva para
esta negativa a cooperar, |os reclamantes no pueden pretender que son las normas de las CE las que
equivalen a obstéculos adicionales para sus residentes. De modo analogo, como han explicado ya
las CE en su respuesta a la alegacion de los Estados Unidos relativa a la transmisién de las solicitudes,
los Estados Unidos no pueden remitirse a la actitud que otros Miembros de la OMC puedan o no
adoptar con respecto a los requisitos del Reglamento 2081/92.%°

159.  En consecuencia, esta aegacion debe desestimarse.

8. Alegacion 6: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favor able a los nacionales
de paises no pertenecientes a las CE a requerir que dichos nacionales estén
" legitimamente interesados" para oponerse al registro de indicaciones geogr &ficas

160. Los Estados Unidos (pero no Australia) han alegado que € apartado 1 de
articulo 12quinquies del Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable a los nacionales de
paises no pertenecientes a las CE a exigir que dichos nacionaes estén "legitimamente interesados”
para que puedan oponerse a registro de indicaciones geograficas.

161.  Ensu Primera comunicacion escrita®, las CE demostraron que no existe ninguna diferencia
de fondo entre la expresidon "legitimate interest” empleada en la version inglesa del apartado 1 del
articulo 12quinquies del Reglamento 2081/92, y la expresion "legitimately concerned", de la version
inglesa del apartado 3 del aticulo 7 (en ambos casos la version espafiola es "legitimamente
interesada”). Una simple consulta a@ New Shorter Oxford English Dictionary nos dice que
"legitimately concerned™ y "legitimately interested” son expresiones sinbnimas.

162. En su declaracion ord, los Estados Unidos preguntaron por qué, si la norma es la misma, €
Reglamento utiliza palabras distintas en la versidn inglesa, y afladieron que las CE "no halfia]n
cumplido la carga de refutar la presuncion” de que dlo equivalia a un trato menos favorable.®” Ante
todo, son los Estados Unidos, y no las CE, quienes tienen que demostrar que existe una diferencia en
lanorma. En segundo lugar, € hecho de que las palabras sean distintas en la version inglesa no crea
una presuncion de diferencia de trato, por no hablar de un trato menos favorable. En tercer lugar,

9 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 38 del Grupo Especial, parrafo 74.
% Véase supra, parrafo 141.
% Primera comunicacién escrita de las CE, parrafos 78 y 150 a 152.

97 Primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 34.
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las CE consideran que, a remitir a los Estados Unidos a un diccionario de inglés corriente, segin €
cua las paabras "concerned' e "interested’ son sinbnimas, deberian haber demostrado que no existe
ninguna diferencia en e trato. Por dltimo, en cuanto a saber por qué no se han elegido los mismos
términos en la version inglesa, las CE observan que e sistema de solucién de diferencias de la OMC
se ocupa del cumplimiento de los derechos y |as obligaciones previstos en e Acuerdo sobre la OMC;
su objetivo no consiste en criticar la redaccién legal de medidas internas de un Miembro, cuando esta
redaccion no surte efecto en los derechos de cualquier Miembro en € marco de la OMC.

163.  Por consiguiente, esta degacion también ha de rechazarse.

9. Alegacion 7: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favor able porque d titular
de un derecho no perteneciente a las CE no tiene ninglin " representante” en el comité
reglamentario que lo " defienda”

164. Audtrdiaadegaque € Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable porque € titular
de un derecho no perteneciente a las CE no tiene ninglin "representante” en e comité reglamentario
gue lo "defienda’.

165. Ya en su Primera comunicacion escrita, las CE indicaron que esta adegacién carece
evidentemente de fundamento.”® Las CE observan que hasta ahora Australia no ha respondido a sus
argumentos.

166. Sin embargo, en edta fase las CE desean seflalar que esta alegacion supone una notable
contradiccion con las aegaciones de Australia respecto de los requisitos de transmision de solicitudes
y oposiciones. Como ya explicaron las CE, estos requisitos permiten que la Comision tenga en cuenta
las opiniones del gobierno del pais tercero interesado. Ademés, algunas disposiciones del Reglamento
exigen que € gobierno del pais tercero que ha transmitido una solicitud u oposicion sea consultado
antes de que la Comision decida respecto de dicha solicitud u oposicion.”® No obstante, Australia ha
dicho que no desea cooperar en absoluto en la transmision de oposicionesy solicitudes. A las CE les
parece sumamente contradictorio que por una parte Australia rehlise toda cooperacion en la proteccion
de sus indicaciones geogréficas en las CE, y por la otra se qugie de que no se le presta suficiente
atencién y que no tiene un "representante” en un comité compuesto por representantes de los Estados
miembros.

167.  En consecuencia, no solo esta reclamacion debe desestimarse, sino que ademés hace dudar de
la coherencia de |os argumentos de Australia respecto de su papel en la proteccion de las indicaciones
geogréficas relativas a su territorio.

10. Alegacion 8. Las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE
disponian de un derecho de oposicién del que no dispusieron otros nacionales de
Miembros de la OMC con respecto al registro de mas de 120 indicaciones geogr &ficas
conforme al procedimiento normal deregistro

168. Audrdlia ha afirmado que se ha violado € trato nacional porgue las personas residentes o
establecidas en un Estado miembro de las CE disponian de un derecho del que no dispusieron otros
nacionales de Miembros de la OMC con respecto a registro de més de 120 indicaciones geograficas
conforme al procedimiento norma de registro.'® Como indicaron ya las CE en su Primera

%8 Primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 153 a 155.
9 Véase supra, parrafos 128y 156.

109 primera comunicaci6n escrita de Australia, parrafos 184 y siguientes.
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comunicacion escrita, esta degacion historica de Australia no puede prosperar. En primer lugar, tiene
que ver con una medida que ya no estaba en vigor cuando se establecio € Grupo Especia y que, por
consiguiente, no puede incluirse en e mandato de éste. En segundo lugar, los registros individuales,
aungue snleofonsi deren incluidos en & mandato del Grupo Especial, no violan las obligaciones de trato
nacional

169. Las CE observan que € Grupo Especid ha formulado varias preguntas relativas
especificamente a las aegaciones de Australia sobre las versiones anteriores del Reglamento 2081/92
(preguntas 88 y 90 a93). En opinion de las CE, las respuestas de Australia demuestran que sus
alegaciones carecen de fundamento.

a) El fundamento juridico de la alegacion de Australia no esta claro, y cambia continuamente

170. A titulo de observacion preliminar, las CE desean recordar que hasta ahora Audtralia ha
planteado sus alegaciones relativas a la falta de un derecho de oposicion en anteriores versiones del
Reglamento 2081/92 en el contexto de las disposiciones refativas a trato nacional del Acuerdo sobre
los ADPIC y e Convenio de Paris.'*?

171. Las CE observan con asombro que, en su respuesta a la pregunta 92 del Grupo Especial,
Audgtrdlia alega que la inexistencia de un derecho de oposicion en anteriores versiones del
Reglamento 2081/92 constituye una violacion no sélo de las obligaciones del trato nacional previstas
en el Acuerdo sobre los ADPIC y en e Convenio de Paris sino también del parrafo 1 del articulo 16
del Acuerdo sobre los ADPIC, € parafo 2 del articulo 22 de este mismo Acuerdo junto con el
articulo 10bis del Convenio de Paris, los parrafos 1, 2y 3 del articulo 41y € articulo 42 del Acuerdo
sobrelos ADPIC Yy € péarrafo 4 del articulo 111 del GATT.

172. Las CE consideran que, en sus respuestas, Austraia plantea nuevas alegaciones que no
planted en su Primera comunicacion escrita. Las CE observan también que Australia no ofrece
ningun argumento en apoyo de sus aegaciones y entienden, por tanto, que e Grupo Especia no debe
considerarlas.

173.  Ademés, las CE explicaron ya en su Primera comunicacion escrita que los procedimientos
inter partes, como son los procedimientos de oposicion, estan previstos en € parrafo 4 del articulo 62
del Acuerdo sobre los ADPIC, segin e cua estos procedimientos son de carécter opcional. En
consecuencia, los Miembros no estén obligados a prever procedimientos de oposicion.'® Sdlo por
esta razon, las aegaciones efectuadas a amparo del parrafo 1 del articulo 16, €l parrafo 2 del

articulo 22, los parrafos 1, 2y 3 del articulo 41 y € articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC carecen
de fundamento. Ademés, en cuanto a parrafo 4 del articulo |11 del GATT, las CE no ven ninguna
relacion entre una disposicion relativa a derecho de oposicion a registro de una indicacion geogréfica
y € trato dado a productos.

b) Las alegaciones australianas relativas a las versiones anteriores del Reglamento 2081/92 no
estén incluidas en  mandato del Grupo Especia

174. Ladegacion de Australia guarda relacion con € Reglamento 2081/92, que estuvo en vigor
hasta € 8 de abril de 2003, cuando entré en vigor € Reglamento 692/2003. En su Primera

101 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 156 y siguientes.
192 primera comunicacion escrita de Australia, parrafos 184 y 190.

103 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 327 y siguientes, y 357 y siguientes.
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comunicacion escrita, las CE sefidaron que € mandato del Grupo Especial incluye solamente las
medidas que se aplicaban en e momento en que se establecié & Grupo.'®

175. Ensu declaracion oral, Austraia adujo que lareferencia en su solicitud de establecimiento de
un grupo especial a Reglamento 2081/92 "y todas sus modificaciones' no debe interpretarse como €
Reglamento 2081/92 "modificado por".*® De estas declaraciones se desprende que Australia sostiene
gue cualquier versiéon del Reglamento 2081/92 que haya sido aplicable en cualquier momento, aunque
no estuviera en vigor cuando se constituy6 el Grupo Especial, estaincluida en € mandato del Grupo.
Las CE no entienden cudl puede ser la justificacion de este planteamiento, que condena a los grupos
especiales aexaminar hechos histéricos que tal vez no guarden relacion alguna con € litigio en curso.
En todo caso, las CE sostienen que la interpretacion de Australia de su solicitud de establecimiento de
un grupo especia es tan insdlita que en ella tendria que haber indicado con mucha mayor claridad su
intencion de atacar también las versiones anteriores del Reglamento.

176. Las CE observan que € Grupo Especia parece haber entendido 1o mismo. En su resolucion
preliminar de 5 de abril de 2004, & Grupo Especia afirmaba que "no cabe duda en cuanto a la medida
concretaen litigio, como han demostrado las Comunidades Europeas adjuntando un texto consolidado
del Reglamento a la solicitud de resolucion preliminar”.*®® Al mencionar un "texto consolidado”, d
Grupo Especia degj6 claro que, a igua que las CE, habia entendido que la solicitud de Austraia se
referia solamente al Reglamento 2081/92 en e momento en e gue se estableci6 el Grupo Especid, y
No a versiones anteriores que ya no estaban en vigor.

177.  Las CE observan que Australia no parece estar del todo segura de su interpretacion. Yaen su
declaracion oral Australia indic6 que "no se propone andizar versiones histéricas de
Reglamento 2081/92 en d vacio™.*® En su respuesta a la pregunta 88 del Grupo Especial, Austrdia
indicd que "procura obtener resoluciones y recomendaciones del Grupo Especia respecto de
versiones anteriores del Reglamento 2081/92 en la medida necesaria para determinar € grado en que
los actos de las CE, a registrar esas indicaciones geogréficas definidas por las CE, fueron
incompatibles con sus obligaciones'.'®® Las CE consideran que estas comunicaciones ambiguas de
Australia crean una confusion total en cuanto a que Australia considere 0 no que las versiones
anteriores del Reglamento 2081/92 también entran en juego.

178. En generd, € Grupo Especiad deberia llegar a la conclusion de que en la solicitud de
establecimiento de un grupo especial no habia ninguna indicacion de las versiones anteriores, y por
ese motivo no estén incluidas en e mandato de dicho Grupo.

C) Las degaciones de Australia son hipotéticas y, por consiguiente, no estan incluidas en €
mandato del Grupo Especial

179. En todo caso, aunque en la solicitud de establecimiento de un grupo especia se hubieran
mencionado claramente las versiones anteriores, no incumbe a Australia ampliar e mandato del
Grupo Especia de modo que se oponga a objeto y fin del ESD.

104 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 13y siguientes, parrafo 157.
195 primera declaracion oral de Australia, parrafo 13.

108 Resolucién preliminar de 5 de abril de 2004, parrafo 24.

197 primera declaracion oral de Australia, parrafo 14.

108 Respuesta de Australia a la pregunta 88 del Grupo Especial.
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180.  Como recordaron las CE en su Primera comunicacion escrita, € objeto y fin del sistema de
solucidn de diferencias, de conformidad con € parrafo 3 del aticulo 3 del ESD, es la solucion de
diferencias concretas entre las partes, favoreciendo € cumplimiento de las obligaciones dimanantes de
laOMC.'* Ese sistema no es un mecanismo para investigar |as infracciones histéricas. Por €lo, de
conformidad con la jurisprudencia constante del ESD, los grupos especiales son competentes para
examinar las medidas en vigor en  momento en que se hayan adoptado, y no las que hayan dgado de
surtir efecto."*

181. Estalimitacién alas diferencias del tiempo presente no es exclusivadel ESD, sino que es un
principio general del sistema internaciona de solucién de diferencias. Por gemplo, en € caso Border
and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), la Corte Internacional de Justicia declard
que "la fecha critica para determinar la admisbilidad de una solicitud es la fecha de su
presentacion”.*™*  De modo andogo, en € asunto Nuclear Tests, la Corte Internacional de Justicia
declar6 que "la Corte, en su condicién de tribunal de derecho, tiene que resolver las diferencias

existentes entre los Estados".**?

182.  En € asunto Northern Cameroons, la Corte Internaciona de Justicia se negb expresamente a
juzgar una cuestion relativa a la interpretacion de un acuerdo de administracion fiduciaria que habia
expirado después de que se presentara la solicitud, pero antes de que la Corte dictara su fdlo.

La Corte explicd dd modo siguiente su decision™:

Ademés, la Corte observa que, S una sentencia interpretativa analiza una norma de
derecho consuetudinario o interpreta un tratado que esta en vigor, su sentencia es
aplicable de modo continuado. Sin embargo, en este caso existe un litigio acerca de
la interpretacion y la aplicacion de un tratado -€l Acuerdo de Administracion
Fiduciaria- que ya no esta en vigor, y no puede haber ninguna oportunidad para un
acto futuro de interpretacion u aplicacion de dicho tratado de conformidad con una
sentencia eventual de la Corte.

183. Es interesante observar que la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia, afirma
explicitamente que €lo no significa que € Acuerdo de Administracién Fiduciaria ya no puede surtir
ningun efecto juridico, por gemplo en lo relativo a los derechos de propiedad que puedan haberse

obtenido en cumplimiento del Acuerdo™*:

Considerando la situacion creada por la expiracion del Acuerdo de Administracion
Fiduciaria desde € punto de vista de un Miembro de las Naciones Unidas que no sea
la propia autoridad administradora, es evidente que los derechos que se puedan haber
conferido a otros Miembros de las Naciones Unidas o a sus nacionales en virtud de

199 primera comunicacion escrita de las CE, pérrafo 19.
19 primera comunicacién escrita de las CE, parrafo 16.

11 Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility
Judgment, sentencia de 20 de diciembre de 1988, informes de la Corte Internacional de Justicia 1988, pagina 69.

112 Nuclear Tests (Australia v. France), sentencia de 20 de septiembre de 1974, informes de la Corte
Internacional de Justicia 1974, parrafo 253. (sin subrayar en €l original)

113 Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom), objeciones preliminares, sentencia de 2 de
diciembre de 1963, informes de la Corte Internacional de Justicia 1963, pagina 37.

114 Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom), objeciones preliminares, sentencia de 2 de
diciembre de 1963, informes de la Corte Internacional de Justicia 1963, pagina 34.
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los articulos del Acuerdo de Administracion Fiduciaria han dejado de exigtir. Esto no
quiere decir, por gemplo, que los derechos de propiedad que puedan haberse
obtenido de conformidad con ciertos articulos del Acuerdo de Administracion
Fiduciariay que podrian haberse conferido antes de la expiracion del Acuerdo, hayan
quedado anulados a la expiracion.

184. En d presente asunto, las aegaciones de Australia no adquirieron su condicion hipotética
durante las actuaciones del Grupo Especial, sino que ya la tenian cuando Australia presenté su
solicitud de establecimiento de un grupo especial. El hecho de que € Reglamento 2081/92, antes de
gue fuera modificado por € Reglamento 692/2003, no previera un derecho de oposicion, es algo que
pertenece por completo a pasado, y, como tal, no es posible que un procedimiento de solucion de
diferencias anule este hecho histérico.

185.  Por este motivo también puede afirmarse que la alegacion australiana no esta incluida en €l
mandato del Grupo Especial.

d) Australia no ha demostrado que los registros individuales constituyan una infraccién de las
obligaciones de trato naciona

186. Audtrdia, ala gque debe suponerse consciente de estas dificultades, ha alegado que la medida
en cuestion también incluye los registros de las "600 indicaciones geogréficas definidas por las CE",
gue se habian redizado hasta e momento en que se establecié @ Grupo Especidl.

187. Las CE ya han indicado que no creen que los registros individuales estuvieran identificados
con suficiente detalle en la solicitud de establecimiento de un grupo especiad presentada por
Augtrdia."™® No obstante, aunque € Grupo Especial, con arreglo a su resolucion preliminar de 5 de
abril de 2004, considerara que los registros individual es estdn comprendidos en el mandato del Grupo
Especial, Australia todavia no ha demostrado que estos registros individuales constituyan una
infraccion de las obligaciones de trato naciona previstas en e Acuerdo sobre los ADPIC o en €

Convenio de Paris.

188.  Esto se ve claramente en la respuesta de Audtralia a la pregunta 93 del Grupo Especial, en la
gue Australia reconoce que "no esta en condiciones de decir qué registros pueden haber congtituido
una denegacion de derechos a titulares de marcas de fébrica o de comercio”. S elo es asi, las CE se
preguntan seriamente en qué basd Australia su alegacion de que existe una violacién, no solo de las
obligaciones del trato naciona previstas en € Acuerdo sobre los ADPIC y en e Convenio de Paris,

sino también del parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, € parrafo 2 del articulo 22
de este mismo Acuerdo, junto con € articulo 10bis del Convenio de Pearis, los parafos 1, 2y 3 del

articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC y @ articulo 42 de este mismo Acuerdo, y € parrafo 4 del

articulo 111 del GATT.

189. En esta misma respuesta, Australia afirma a continuacién que "tampoco las CE pueden
afirmar legitimamente que sus actos no han dado lugar a una denegacion de derechos”. A este
respecto, las CE desean recordar que es Australia quien debe probar su aegacion, y no las CE.
A juicio de las CE, Australia no ha demostrado nada en absoluto.

190.  Por dltimo, las CE recuerdan que la alegaciéon de Australia se basa en una violacién de las
obligaciones de trato nacional. A este respecto, como indicaron las CE en su Primera comunicacion
escrita, aunque puede concebirse que un registro individua viole los derechos relativos a una marca
de fabrica o de comercio, no esta claro como puede violar un principio de trato nacional.™*® Australia

15 solicitud de resolucién preliminar de las CE, parrafo 32.

118 primera comunicacion escrita de las CE, parrafo 161.
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olvida que los registros individuales y e Reglamento 2081/92 constituyen medidas distintas. Por
consiguiente, aungue una version anterior del Reglamento 2081/92 haya dado lugar a una violacion de
los principios del trato nacional @ no prever e derecho de oposicion, €llo no significa que los
registros individual es basados en esta version violen también los mencionados principios.

€) L as recomendaciones propuestas por Australia carecen de fundamento juridico

191.  Por ultimo, las CE desean hacer observaciones sobre las recomendaciones sugeridas por
Audtraia

192. En su respuesta a la pregunta 92 del Grupo Especial, Australia sugiere que las CE podrian
aplicar cuaquier recomendacion, por gemplo, ofrecer a las personas perjudicadas €l acceso a "una
accion civil", mediante la concesion de una "compensacion justa” alos titulares de marcas de fébrica
y de comercio cuyos derechos hayan sido conculcados, o mediante la cancelacion de "unos pocos
registros de indicaciones geograficas definidas por las CE".

193. Las CE no ven que estas sugerencias tengan ningun fundamento juridico. Segun el parrafo 1
de articulo 19 del ESD, los grupos especiales recomiendan a los Miembros afectados que pongan su
medida en conformidad con sus obligaciones dimanantes de la OMC. Como indicaron las CE en su
Primera comunicacion escrita, esto significa que las reparaciones previstas en la OMC son de carécter
prospectivo, y no retrospectivo.™’

194.  Asi pues, s un grupo especia hubiera determinado que € Reglamento 2081/92 violaba las
obligaciones del trato nacional al no prever procedimientos de oposicion, € medio de aplicar esta
constatacion habria sido que las CE modificaran en consecuencia €l Reglamento. Las CE no habrian
estado obligadas a abrir de nuevo los procedimientos de registro para las indicaciones geograficas ya
registradas, ni a proporcionar compensacion o anular las marcas comerciales. Por lo tanto, las CE no
pueden estar obligadas a hacerlo ahora.

195. En surespuesta ala pregunta 92, Australia indico que no podia citar ningln precedente de un
grupo especiad que hubiera hecho una recomendacién comparable porque "Australia no tiene
conocimiento de que se haya planteado una situacién de hecho similar en otra diferencia”. Las CE
consideran que, como quiera que hasta ahora € sistema de solucién de diferencias se ha ocupado de
més de 300 diferencias, esto es de por si una indicacion de que la aegacion de Australia no es
conforme con el derecho y la préctica de laOMC.

196. En conclusion, esta alegacion de Australia debe desestimarse.

11. Alegacion 9: Las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE
disponian de un derecho de oposicién del que no dispusieron otros nacionales de
Miembros dela OMC con respecto al registro de mas de 480 indicaciones geogr &ficas
definidas por las CE conforme a proceso smplificado deregistro

197.  Por Ultimo, Australia alega que las personas residentes o establecidas en un Estado miembro
de las CE disponian de un derecho de oposicion del que no dispusieron los otros nacionales de
Miembros de la OMC con respecto a registro de més de 480 indicaciones geogréficas definidas por
las CE conforme al procedimiento simplificado de registro.™*® A este respecto, Austraia se refiere al
proceso simplificado de registro que contemplaba € articulo 17 del Reglamento 2082/92, hasta que
fue modificado por e Reglamento 692/2003.

M7 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 162 y siguientes.

118 primera comunicacion escrita de Australia, parrafos 190 y siguientes.
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198.  Con esta alegacion, Australia trata de nuevo de obtener una reparacion retrospectiva por una
medida que no esta incluida en € mandato del Grupo Especia, y que no impugné cuando estaba en
vigor. Por consiguiente, todos los argumentos expuestos respecto de la alegacion 8 son aplicables a
este caso.

199. Ademas, laaegacion de Australia es erronea desde el punto de vista factico. Como indicaron
las CE en su Primera comunicacion escrita, los residentes comunitarios no disponian de ningin
derecho de oposicion con e procedimiento simplificado.™® Asi pues, & hecho de que los residentes
de terceros paises no dispusieran de un derecho de oposicion no congtituyd una violacion de las
obligaciones relativas al trato nacional.

200.  Por ultimo, la alegacion de Australia esta excluida del @mbito temporal de aplicacion del

Acuerdo sobrelos ADPIC. Segun dispone € parrafo 1 del articulo 70 de dicho Acuerdo, € Acuerdo
no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de su fecha de aplicacion para el Miembro de
gue se trate. De conformidad con €l parrafo 1 del articulo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC lafecha
de entrada en vigor del Acuerdo paralas CE fue € 1° de enero de 1996.

201. Con areglo d apartado 1 dd articulo 17 del texto original del Reglamento 2081/92, los
Estados miembros tenian que informar a la Comision de las denominaciones que querian proteger a
amparo de esta disposicién dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del Reglamento.
Como & Reglamento entrd en vigor € 24 de julio de 1993, de conformidad con su articulo 18, los
Estados miembros no podian pedir proteccion después del 24 de enero de 1994. Si la Comunidad
hubiera estado obligada a prever procedimientos de oposicion para € registro de estas indicaciones
geogréficas, lo tendria que haber hecho antes de esta fecha. Sin embargo, en aguel entonces €
Acuerdo sobre los ADPIC todavia no estaba en vigor y, por consiguiente, no era aplicable alas CE.

202. En su respuesta a la pregunta 90 del Grupo Especial, Australia dega que € parrafo 1 del

articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable porque € primer registro de conformidad
con el Reglamento 2081/92 no tuvo lugar hasta la aprobacién del Reglamento 1107/96, € 12 de junio
de 1996. Este argumento es erréneo. En & momento en que se efectlia € registro los procedimientos
de oposicion ya no son relevantes. Por consiguiente, estos procedimientos tienen que preverse antes.
Lafecha natural para abrir los procedimientos, en caso de que fuera obligatorio hacerlo, habriasido la
de expiracion del plazo previsto en € apartado 1 del articulo 17 del Reglamento 2081/92, o sea, no
mas tarde del 24 de enero de 1994. Sin embargo, en estas fechas €l Acuerdo sobre los ADPIC todavia
no estaba en vigor.

203.  Por todos estos motivos, las aegaciones de Australia deben rechazarse.

B. CONDICION PROHIBIDA DE DOMICILIO O DE ESTABLECIMIENTO (PARRAFO 1 DEL ARTICULO 2
DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, JUNTO CON EL PARRAFO 2 DEL ARTICULO 2 DEL
CONVENIO DE PARIS)

204.  Losreclamantes han presentado algunas alegaciones a amparo del parrafo 1 ddl articulo 2 del
Acuerdo sobre los ADPIC, junto con € parrafo 2 del articulo 2 del Convenio de Paris. Como
indicaron las CE en su Primera comunicacion escrita, los argumentos del reclamante en relacion con
el parafo 2 del articulo 2 del Convenio de Paris no estan incluidos en € mandato del Grupo
Especia."”® Ademés, en su Primera comunicacion escrita las CE demostraron que estas alegaciones
carecen de fundamento.

19 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 91 y siguientes, parrafo 172.

120 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 36 y siguientes.
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1. Alegacion 10: El Reglamento 2081/92 exige que los nacionales de paises no
pertenecientes a las CE se hayan establecido en la Comunidad como condicion para €
registro de lasindicaciones geogr &ficas

205.  Los Estados Unidos (pero no Australia) sostienen que e Reglamento 2081/92 exige que los
nacionales de los paises no pertenecientes a las CE se establezcan en las CE como condicion para €
registro de las indicaciones geogréficas'” Como indicaron las CE en su Primera comunicacion
ecrita, esta degacion carece de fundamento por las siguientes razones:

las indicaciones geogréficas relativas a una zona situada en un pais Miembro de
la OMC pueden registrarse en virtud del Reglamento 2081/92;

el derecho a registrar una indicacion geogréfica no depende del domicilio o d
establecimiento;

el parafo 2 del aticulo 2 del Convenio de Paris no excluye las medidas que
garanticen que un producto es originario de un lugar que guarda relacién con lazona a
la que corresponde la indicacion geogréfica protegida.

206. Hasta ahora los Estados Unidos no han respondido en sustancia a los argumentos de las CE.
En consecuencia, las CE pueden remitirse alo que dijeron en su Primera comunicacion escrita.'??

2. Alegacion 11: ElI Reglamento 2081/92 exige que los nacionales de paises no
pertenecientes a las CE se establezcan en las CE como condicion para formular una
oposicién

207.  Los Estados Unidos aducen que € hecho de que € Reglamento 2081/92 exija que € pais de
origen de los nacionales de terceros paises transmita la declaracion de oposicion constituye una
condicion de residencia o de domicilio contrariaa pérrafo 2 del articulo 2 del Convenio de Paris.**

208. Como explicaron las CE en su Primera comunicacion escrita, esta reclamacion es
evidentemente infundada.*** El apartado 1 del articulo 12quinquies del Reglamento 2081/92 permite
explicitamente oponerse a los registros a las personas de otros paises Miembros de la OMC que sean
residentes o estén establecidos en tercercs paises. Por consiguiente, esta alegacion debe rechazarse.

C. EL TRATO NACIONAL CON ARREGLO AL PARRAFO 4 DEL ARTIiCULO Ill DEL GATT
209.  Losreclamantes han presentado varias alegaciones segun las cuales € Reglamento 2081/92 es

incompatible con la obligacion relativa a trato nacional del parrafo 4 del articulo 111 del GATT.
Como demostraron las CE en su Primera comunicacion escrita'®, @ Reglamento 2081/92 es

121 primera comunicacion escrita de |os Estados Unidos, parrafo 84.

122 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 176 y siguientes.

123 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 91. Australia se remitié al parrafo 2
del articulo 2 del Convenio de Paris en sus alegaciones relativas al Reglamento 2081/92, antes de la
modificacion introducida por el Reglamento 692/2003 (Primera comunicacion escrita de Australia, parrafos 189
y 194), que en todo caso no estan incluidas en el mandato del Grupo Especial.

124 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 188y 189.

125 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 190 y siguientes.
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plenamente compatible con € parafo 4 del articulo Il dd GATT. Alternativamente, las CE
sostienen que la medida esta justificada con arreglo a apartado d) del articulo XX del GATT.

1. El Reglamento 2081/92 no esincompatible con € pérrafo 4 del articulo 111 del GATT

210. Hasta ahora los reclamantes no han respondido concretamente a los argumentos de las CE
respecto de las alegaciones efectuadas a amparo del parrafo 4 del articulo |1l de GATT. En
consecuencia, las CE pueden remitirse en general alo que dijeron en su Primera comunicacion escrita,
y también a sus observaciones en la actua comunicaciéon respecto de las aegaciones paraéelas
efectuadas en relacion con las disposiciones referentes al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC.

a) Alegacion 12: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en lo relativo alas
condiciones para € registro de indicaciones geograficas extranjeras

211.  Los reclamantes han afirmado que e Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable
en lo relativo a las condiciones para € registro de indicaciones geograficas extranjeras, al imponer
condiciones de reciprocidad y equivaencia.**®

212.  Como expusieron las CE en su Primera comunicacion escrita™’, y como han confirmado en la
presente comunicacion'?®, @ Reglamento 2081/92 no impone ninguna condicion de reciprocidad y
equivalencia para € registro de indicaciones geogréficas de otros Miembros de la OMC. En
consecuencia, no se aplica un trato menos favorable a los productos de otros Miembros de laOMC.

213.  Por consiguiente, la aegacién segun la cual € Reglamento 2081/92 concede un trato menos
favorable en lo relaivo a las condiciones de registro de las indicaciones geogréficas extranjeras a
imponer condiciones de reciprocidad y equivalencia debe desestimarse.

b) Alegacion 12bis: El Reglamento 2081/92 viola las obligaciones relativas a trato naciona
del GATT d requerir la existencia de estructuras de control con respecto a producto
especifico para e que se solicitala proteccion

214. Como sefidaron antes las CE, los Estados Unidos han aclarado que consideran que €
requisito de las estructuras de control con respecto a productos especificos que quieren protegerse
congtituye una violacion de las obligaciones relativas a trato nacional Las CE suponen que los
Estados Unidos plantean también esta alegacion a amparo de las disposiciones relativas a trato
naciona del GATT.

215.  Las CE estiman que, como ocurre con las obligaciones relativas a trato nacional del Acuerdo
sobre los ADPIC, esta alegacion carece de fundamento en e contexto del parrafo 4 del articulo 111
del GATT; las CE pueden remitirse a sus argumentos relativos a la alegacion 1bis, respecto del
Acuerdo sobre los ADPIC.'*

216.  Por consiguiente, esta aegacion también debe rechazarse.

126 primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 104; Primera comunicacion escritade
Australia, parrafos 165y siguientes.

127 primera comunicacion escrita de las CE, pérrafos 62 y siguientes, 202 y siguientes.
128 \/¢ase supra, parrafos 51y siguientes.

129 v/ gase supra, parrafo 91.
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C) Alegaciéon 13: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en razon del
requisito de que la solicitud debe ser transmitida por € gobierno de un pais tercero

217.  Losreclamantes han alegado que €l Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en
razon del requisito de que la solicitud debe ser transmitida por e gobierno de un pais tercero*°

218. Como indicaron las CE con respecto a la aegacion 2, cuando se trata de indicaciones
geogréficas correspondientes a una zona situada en las CE, € pape previsto en € articulo 12bis del
Reglamento para los gobiernos de los terceros paises corresponde exactamente a de los Estados
miembros de las CE. En consecuencia, la condicién de que una solicitud relativa a una zona Situada
en un pais tercero sea transmitida por € gobierno en cuestion no equivale a un "trato menos
favorable", sino que de hecho garantiza la igualdad de trato. Ademas, las CE han explicado que la
cooperacion del pais de origen de una indicacion geogréfica es indispensable para proteger la
indicacion geogréfica en las CE™!

219.  Asi pues, estadegacion esinfundada

d Alegacion 14: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en razon del
requisito de indicacion del pais de origen

220. Los Estados Unidos (pero no Australia) sostienen que € Reglamento 2081/92 concede un
trato menos favorable en razon del requisito de indicacion del pais de origen **

221. Como sefidaron las CE en su Primera comunicacion escrita, esta aegacion carece de
fundamento por |as siguientes razones™:

el apartado 2 dd articulo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplica a todas las
indicaciones geogréficas, sino sdlo alas homonimas;

el requisito de indicacién del pais de origen para las indicaciones geogréficas
homénimas de las CE y de terceros paises no constituye un trato menos favorable;

el parrafo 1 dd articulo IX del GATT esunalex specialis del parrafo 4 del articulo 111
del GATT. Por consiguiente, las obligaciones relativas al trato nacional no se aplican
a requisito de indicacién del pais de origen.

222. En la medida en gque los reclamantes hayan respondido a primer y segundo argumento de
las CE, las CE pueden remitirse a su respuesta anterior con respecto ala aegacion 3.%**

130 primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 104 d); Primera comunicacion escrita
de Australia, parrafos 172 y siguientes.

131 vyéase supra, parrafo 122.

132 primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 106. Australia ha presentado un
argumento similar en relacion con el parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo OTC (véase la Primera comunicacion
escritade Australia, parrafo 234).

133 pPrimera comunicacion escrita de las CE, parrafo 209.

134 v éase supra, parrafo 143.
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223.  En su respuesta a tercer argumento de las CE respecto del parafo 1 del articulo IX

del GATT, los Estados Unidos afirmaron, en su declaracion oral, que el apartado 2 del articulo 12 del
Reglamento 2081/92 "no es una prescripcion general de mercado del pais de origen, como laindicada
end articulo 1X del GATT de 1994".** Las CE no consideran que esta objecion esté justificada.
El articulo IX dd GATT setitula "Marcas de origen". El parrafo 1 de dicho articulo establece una
norma de la nacién més favorecida "en lo que concierne a la reglamentacién relativa a las marcas”.
El articulo no hace ninguna distincion entre los "requisitos generales’, que se aplicarian a todos los
productos, y los "requisitos especificos”, que se aplicarian solamente a productos o grupos de
productos especificos.

224.  En consecuencia, € apartado 2 del articulo 12 del Reglamento 2081/92 es una condicion
relativa a las marcas de origen que queda comprendida en las disposiciones del parafo 1 del
articulo IX del GATT. Por este motivo, las obligaciones relativas a trato nacional no se aplican aesta
condicion.

225.  Por todas las razones expuestas, las CE sostienen que la aegacion de los Estados Unidos debe
desestimarse.

€) Alegacion 15: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable debido al sesgo
generd del proceso de adopcién de decisiones

226. Audralia ha degado que @ Reglamento 2081/92 prevé un trato menos favorable porque €l
proceso de adopcion de decisiones es general mente sesgado.*® Como sefidlaron las CE en su Primera
comunicacion, esta alegacion es confusa y no esta suficientemente argumentada.™®’  Hasta ahora
Australia no ha ofrecido nuevos argumentos para fundamentar su aegacion.™®  En consecuencia,
las CE no consideran necesario seguir discutiéndola

227.  Por estos motivos, la adegacion de Australia debe rechazarse.
2. Lamedida estaria justificada con arreglo al apartado d) del articulo XX del GATT

228. Las CE consideran que s e Grupo Especid llegara a la conclusén de que €
Reglamento 2081/92 prevé un trato menos favorable de los productos extranjeros al requerir la
existencia de estructuras de control, la transmision y verificacion de las solicitudes por e gobierno del
pais tercero, y laindicacion del pais de origen para las indicaciones geograficas homénimas, este trato
menos favorable estaria justificado con arreglo a apartado d) del articulo XX del GATT.

229.  Segln dispone € apartado d) del articulo XX de GATT, una medida incompatible con
el GATT estaria justificada en las siguientes condiciones:

A reservade que no se apliquen las medidas enumeradas a continuacion en forma que
congtituya un medio de discriminacion arbitrario o injustificable entre los paises en
gue prevalezcan las mismas condiciones, 0 una restriccién encubierta al comercio

135 primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 35.

138 primera comunicacion escritade Australia, parrafo 177.

137 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 219 y siguientes.

138 En ¢l péarrafo 24 de su Primera declaracion oral, Australia alega que la descripcion dada por las CE
del proceso de adopcion de decisiones es "inexacta'. Las CE no entienden respecto de qué su descripcion es

"inexacta'. Tampoco entienden la pertinencia de examinar los procedimientos de comitologia de las CE en el
presente asunto.
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internacional, ninguna disposicion del presente Acuerdo sera interpretada en €
sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas:

[.]

d) necesarias para lograr la observancia de las leyes y de |os reglamentos
gue no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las
leyes y reglamentos relativos a la aplicacion de las medidas aduaneras, d
mantenimiento en vigor de los monopolios administrados de conformidad con el
parrafo 4 del articulo 11 y con € articulo XVI1I, ala proteccion de patentes, marcas de
fébrica y derechos de autor y de reproduccion, y a la prevencion de précticas que
puedan inducir a error;

[..]

230. En d asunto Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna, & Organo de
Apelacion sostuvo que el apartado d) del articulo XX contenia los dos requisitos siguientes'**:

Para que una medida, por lo demas incompatible con € GATT de 1994, se justifique
provisionamente a amparo del apartado d) del articulo XX, deben demostrarse dos
elementos. Primero, la medida debe estar destinada a "lograr la observancia” de leyes
0 reglamentos que no sean en si incompatibles con alguna disposicion del GATT
de 1994. Segundo, la medida debe ser "necesaria™ para lograr esa observancia. Un
Miembro que invoque € apartado d) del articulo XX como justificacion tiene la carga
de demostrar que se cumplen esos dos requisitos.

231.  El Organo de Apedacion definia después € término "necesario” del apartado d) del
articulo XX del modo siguiente™*:

Consideramos que € acance de la palabra "necesaria”, segin se emplea en €
contexto del apartado d) del articulo XX, no se limita a lo que es "indispensable" o
"de absoluta necesidad" o "inevitable". Las medidas que son indispensables o de
absoluta necesidad o inevitables para lograr la observancia cumplen sin dida las
prescripciones del apartado d) del articulo XX. Pero otras medidas también pueden
quedar comprendidas en € &mbito de esta excepcion. La palabra "necesaria”, tal
como e utiliza en e apartado d) del articulo XX, se refiere, a nuestro juicio, a tna
variedad de grados de necesidad. En un extremo de este continuo, "necesaria” se
entiende como "indispensable™; en € otro extremo, en e sentido de "que contribuyen
a'. Consderamos que una medida "necesaria” estd, en este continuo, Situada
significativamente mas cerca del polo de lo "indispensable” que del polo opuesto, de
lo que smplemente "contribuye a"

a) El requisito de las estructuras de control esta justificado en virtud del apartado d) del
articulo XX dd GATT (Alegacion 12bis)

232.  Las CE ya han explicado que € requisito de las estructuras de control es necesario para €
logro de los objetivos del Reglamento 2081/92.**"  En particular, las CE han explicado que este

139 Informe del Organo de Apelacién, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna,
parrafo 157.

140 |nforme del Organo de Apelacién, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna,
parrafo 161.

141\ éase supra, parrafos 109 y siguientes.
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requisito ofrece a los productores y los consumidores un alto grado de seguridad en cuanto a que un
producto que Ileva una denominacion protegida reuniré las condiciones requeridas.

233.  Ademés, las CE han demostrado que con otro medio no podria alcanzarse un grado similar de
proteccion. En particular, las CE han explicado que la aplicacion de la legidacion relativa a la
competencia desleal no ofreceria e mismo grado de proteccion de las indicaciones geogréficas'*?
Asimismo, las CE han explicado que € requisito de las estructuras de control no va mas ala de lo
necesario para € logro de los objetivos del Reglamento, y en particular permite una considerable
flexibilidad en el disefio de las estructuras.**®

234.  En consecuencia, € requisito de las estructuras de control es necesario para garantizar la
observancia del Reglamento 2081/92, que no es una medida incompatible con las disposiciones
del GATT. En este contexto, las CE observan que la proteccion de los derechos de propiedad
intelectual y la prevencion de las précticas que puedan inducir a error son objetivos mencionados
explicitamente en e apartado d) del articulo XX del GATT.

235.  Por otra parte, € requisito de las estructuras de control no se aplica de manera que constituya
un medio de discriminacién arbitrario o injustificable entre paises en los que prevalecen las mismas
condiciones, ni tampoco es una restriccién encubierta del comercio internacional.

236.  Por consiguiente, € requisito de las estructuras de control esté justificado en cualquier caso en
virtud del apartado d) del articulo XX del GATT.

b) El requisito de que la solicitud debe ser verificaday transmitida por el gobierno del territorio
en que esté situada la zona se justifica en virtud del apartado d) del articulo XX del GATT
(Alegacion 13)

237. Como las CE ya han indicado anteriormente, la cooperacion del gobierno del pais en que esté4
Situada la indicacion geogréfica es indispensable para aplicar € Reglamento 2081/92.*** Las CE han
explicado, en particular, que para registrar indicaciones geogréficas es necesaria una evaluacion de
cuestiones facticas y juridicas que solo puede llevar a cabo € pais de origen de la indicacion
geografica. Las CE han explicado también que los requisitos de cooperacion no van més ala de lo
necesario para la aplicacion del Reglamento 2081/92'*° En lo que se refiere especificamente d
requisito de que la solicitud sea transmitida por € gobierno del pais de origen, las CE han indicado
que elo se sigue naturamente del requisito de la cooperacion intergubernamental, y no es
excesivamente gravoso para ningun Miembro de laOMC.**®

238. Por consiguiente, e requisito de la verificacion y transmision de las solicitudes por el
gobierno del pais de origen de la indicacion geogréfica es necesario para garantizar la observancia del
Reglamento 2081/92, que no es una medida incompatible con las disposiciones del GATT. Ademés,
este requisito no se aplica de manera que constituya un medio de discriminacion arbitraria o
injustificable entre paises en los que prevalecen las mismas condiciones, ni tampoco es una restriccién
encubierta del comercio internacional.

142 vy éase supra, parrafos 114 y siguientes.
143 v éase supra, parrafos 101 y siguientes.
144 v éase supra, parrafos 124y siguientes.
145 v éase supra, parrafos 130y siguientes.

146 v/ gase supra, parrafos 138 y siguientes.
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239.  Por lotanto, € requisito de la verificacion y la transmision de las solicitudes por € gobierno
del pais de origen de la indicacion geogréfica esta justificado en cuaquier caso en virtud del
apartado d) del articulo XX del GATT.

C) El requisito de indicar € pais de origen de las indicaciones geogréficas homénimas esta
justificado en virtud del apartado d) del articulo XX del GATT (Alegacion 14)

240.  Por ultimo, las CE ya han sefialado que € requisito de indicar € pais de origen de las
indicaciones geogréficas homénimas sirve para conseguir una distincién mas clara en la préctica entre
estasindicaciones™’; de este modo se evita que los consumidores sean confundidos por ellas. Como
han explicado también las CE, @ apartado 2 dd articulo 12 consigue este objetivo del modo menos
intrusivo posible, exigiendo que la indicacion que se registre mas tarde, y que por consiguiente es la
que de ordinario conocerd menos el consumidor, sea aquélla en laque figure & pais de origen.**®

241.  Asi pues, € requisito de indicar € pais de origen de las indicaciones geogréficas homénimas
€S necesario para garantizar la observancia del Reglamento 2081/92, que no es una medida
incompatible con las disposiciones del GATT. Ademas, este requisito no se aplica de manera que
constituya un medio de discriminacion arbitraria o injustificable entre paises en los que prevalecen las
mismas condiciones, ni tampoco es una restriccion encubierta del comercio internacional .

242.  Por lo tanto, € requisito de indicar € pais de origen de las indicaciones geogréficas
homdnimas esta justificado, en cualquier caso, en virtud del apartado d) del articulo XX del GATT.

V. EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LA OBLIGACION DE
CONCEDER EL TRATO DE NACION MASFAVORECIDA

243.  Los Estados Unidos (pero no Australia) han alegado que € Reglamento 2081/92 es
incompatible con la obligacion de proporcionar € trato de nacion mas favorecida, de conformidad con
el articulo 4 del Acuerdo sobrelos ADPICy € parrafo 1 del articulo | del GATT. Como hicieron en
su Primera comunicacion escrita, las CE examinarén por separado las aegaciones de los Estados
Unidos con respecto a las nuevas disposiciones.

A. ARTICULO 4 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

244.  Los Estados Unidos han presentado dos alegaciones en el marco de la disposicion relativaala
condicién de nacion més favorecidadd articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC:

como ocurre entre los Miembros de la OMC que no pertenecen a las CE, los
nacionaes de Miembros de la OMC que satisfacen las condiciones de reciprocidad y
equivalencia reciben un trato més favorable que los nacionales de Miembros de
la OMC que no las satisfacen;

en virtud del Reglamento 2081/92, un Estado miembro de las CE concede un trato
mas favorable a los nacionales de otros Estados miembros de las CE que a los
nacionaes de Miembros de la OMC gue no pertenecen alas CE.

147 pPrimera comunicacion escrita de las CE, parrafo 479.

148 \/gase supra, parrafo 143.
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1. Alegacion 16: Como ocurre entre los Miembros dela OM C que no pertenecen alas CE,
los nacionales de los Miembros de la OMC que satisfacen las condiciones de
reciprocidad y equivalencia de las CE reciben un trato mas favorable que los nacionales
delosMiembrosdela OMC queno las satisfacen

245.  Los Estados Unidos sostienen que los nacionales de los Miembros de la OMC que satisfacen
las condiciones de reciprocidad y equivalencia de las CE reciben un trato mas favorable que los
nacionales de los Miembros de la OMC que no |las satisfacen.

246. En su Primera comunicacion escrita, las CE explicaron que esta reclamacion carece de
fundamento, por |os siguientes motivos'**:

las CE no aplican una condicion de reciprocidad y equivalencia para € registro de las
indicaciones geogréficas de otros Miembros de la OMC;

las condiciones para e registro de las indicaciones geogréficas individuales de
terceros paises no son discriminatorias;

e articulo 12 deél Reglamento 2081/92 no concede ninguna ventaja, favor, privilegio o
inmunidad a ningin pais;

las condiciones para € registro de las indicaciones geogréficas no dependen de la
nacionaidad.

247.  Las CE observan que los Estados Unidos apenas han presentado argumentos en defensa desu
alegacion. Por consiguiente, las CE pueden remitirse en gran parte a lo dicho en su Primera
comunicacion escrita.

248. Sin embargo, las CE observan que la aegacion de los Estados Unidos parece repetir los
argumentos de su primera alegacion, segun la cud las CE violan sus obligaciones de trato nacional
derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC d aplicar "condiciones de reciprocidad y equivalencia” a
otros Miembros de la OMC.™*® Como explicaron ya detalladamente las CE en su respuesta a la
degacion 1, las CE no aplican estas condiciones a otros Miembros de laOMC™"; por consiguiente, la
alegacion de los Estados Unidos ya debe desestimarse por esta razon.

249.  En su declaracion oral, los Estados Unidos afirmaron también que se habia producido una
violacion del trato de nacion més favorecida porque € Reglamento 2081/92 favorece a los nacionaes
de paises "que tenga un sistema de proteccién de las indicaciones geogréficas del estilo del de las CE,
incluidas |as estructuras de control".*** Las CE desean recalcar que esta afirmacion es errénea. Como
las CE explicaron ya en su respuesta ala adegacién 1bis, en lo relativo a las indicaciones geograficas
de Miembros de la OMC € requisito de las estructuras de control se evallia con respecto al producto
concreto que se quiere proteger.™ Asi pues, & Reglamento 2081/92 no impone &l requisito de que un
"Miembro de la OMC" tenga estructuras particulares de control. En realidad, € requisito de las
estructuras de control se aplica con arreglo a los productos especificos, y no se tiene en cuenta el pais

149 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 228 y siguientes.

150 \/¢ase supra, péarrafo 51.

151 véase supra, pérrafo 51.

152 primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 36. (sin subrayar en el original)

153 \/éase supra, péarrafo 96.
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de origen del producto. Como sefiad6 e Grupo Especia encargado del asunto Canada - Automdviles,
estas condiciones no discriminatorias no entrafian una violacion del trato de nacién mas favorecida.®*

250.  Por ultimo, los Estados Unidos afirman que € Reglamento 2081/92 supone la concesion de
una ventgja en e sentido del articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque el apartado 1 del

articulo 12y d articulo 12bis estan "concebidos" de manera que favorezcan a los nacionales de paises
que cuentan con un sistema de proteccion ce estilo similar a de las CE.**® Aunque la interpretacion
estadounidense de estas disposiciones fuera correcta, que no lo es, & Reglamento 2081/92 no daria
lugar ala concesion de ninguna ventaja a ningtin pais en particular. Como ya han explicado las CE**®,
d articulo 12 se limita a establecer las condiciones en las que & Reglamento puede aplicarse a un pais
tercero que no sea Miembro de la OMC. Por consiguiente, en ausencia de una decision al amparo del
apartado 3 del articulo 12 del Reglamento, este articulo 12 no confiere ninguna ventaja a ninglin pais
tercero en particular.

251.  Por todos estos motivos, la alegacion de los Estados Unidos debe rechazarse.

2. Alegacién 17: Con arreglo & Reglamento 2081/92, un Estado miembro de las CE
concede un trato mas favorable a los nacionales de otros Estados miembros de las CE
gue alos nacionales de Miembros dela OMC gque no pertenecen alas CE

252.  Los Estados Unidos alegan que, con arreglo d Reglamento 2081/92, un Estado miembro de
las CE concede un trato més favorable a los nacionales de otros Estados miembros de las CE que alos
nacionales de Miembros de la OMC que no pertenecen a las CE.™’

253.  Ensu Primeracomunicacion escrita, las CE explicaron ya que estaalegacion es esencialmente
erronea™® Las CE son Miembro fundador de la OMC. Las medidas que sirven a las CE para
armonizar su derecho interno no son medidas con las que los Estados miembros se concedan ventgjas
"reciprocas’. El Reglamento 2081/92 es una medida de la Comunidad y no de sus Estados miembros,
y esto se reflga también en € hecho de que los Estados Unidos han presentado correctamente su
reclamacion contra las CE, y no contra ninguno de sus Estados miembros, y las CE no entienden por
gué, en € contexto de esta diferencia con las CE relativa a una medida comunitaria, los Estados
Unidos afirman ahora que se ha cometido una violacién de las obligaciones dimanantes de la OMC
por parte de |os Estados miembros de las CE.

254.  Hasta ahora los Estados Unidos no han podido ofrecer ninguna explicacion de su aegacion.
En su declaracion ora, se han limitado a afirmar que cada Estado miembro est4 obligado a
proporcionar € trato de NMF, y que "e hecho de que puedan actuar de conformidad con un
reglamento de las CE no les exime de esa obligacion®.

255.  Las CE no entienden lo que quieren decir los Estados Unidos cuando afirman que los Estados
miembros "acttia[n] de conformidad con un reglamento de las CE". No cabe duda de que los Estados
miembros tienen ciertas responsabilidades en la gecucion y aplicacion del Reglamento 2081/92.

154 |nforme del Grupo Especial, Canada - Automdviles, parrafo 10.24 (la cita completa figura en el
parrafo 237 de la Primera comunicacion escrita de las CE).

155 primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 36.
156 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 269 y siguientes.
157 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 121.

158 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 249 y siguientes.
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No obstante, las CE no ven que estas funciones den lugar a una determinada violacion de la
norma NMF, ni los Estados Unidos han sefialado cud es puedan ser estas violaciones.

256.  En cuanto ala preocupacion verdadera de los Estados Unidos, o sea, la presunta aplicacion de
condiciones de reciprocidad y equivalenciay € requisito de las estructuras de control, ésta no es
resultante -suponiendo que las interpretaciones estadounidenses del Reglamento 2081/92 no fueran
errdneas- de una accién de los Estados miembros, sino del texto del Reglamento 2081/92 de las CE.
En consecuencia, la afirmacion de que los Estados Miembros se conceden ventgias mutuas, 0
conceden ventgjas a terceros paises, esta desprovista de todo fundamento.

257.  Por lo tanto, esta alegacion de los Estados Unidos debe rechazarse.

B. ALEGACION 18. AL SOMETER EL REGISTRO DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS DE
TERCEROS PAISES A CONDICIONES DE RECIPROCIDAD Y EQUIVALENCIA, LA MEDIDA DE
LAS CE ES INCOMPATIBLE CON LA OBLIGACION DE CONCEDER EL TRATO DE NACION MAS
FAVORECIDA PREVISTA EN EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO | DEL GATT

258.  Los Estados Unidos aegan que, a someter e registro de las indicaciones geogréficas de los
terceros paises a condiciones de reciprocidad y equivaencia, la medida de las CE es incompatible con
la doligacion de conceder € trato de nacion més favorecida, prevista en € parrafo 1 del articulo |
del GATT.*®

1. No se ha cometido ningunainfraccion del parrafo 1 del articulo | del GATT

259.  Contrariamente a lo que aegan los Estados Unidos, no se ha cometido ninguna infraccién del
parafo 1 del articulo | del GATT.

260. Como quiera que los Estados Unidos no han presentado hasta ahora ningin argumento
concreto en respuesta a la Primera comunicacion escrita de las CE, las CE pueden remitirse alo que
dijeron en esa comunicacion.*®°

261. Las CE pueden remitirse a sus argumentos en respuesta a la aegacion 16, referente a una
violacion de los principios de trato nacional previstos en € Acuerdo sobre los ADPIC'®, que son
aplicables también en & presente contexto. En particular, las CE desean sefidar una vez mas que €
requisito de las estructuras de control se aplica a productos especificos, y no conlleva en modo alguno
una discriminacion basada en € origen del producto.

262.  Por estos motivos, € Reglamento 2081/92 no es incompatible con € parrafo 1 del articulo |
del GATT.

2. La medida de las CE estaria justificada en virtud del apartado d) del articulo XX
delGATT

263. Para completar su argumentacion, las CE sefidan que s e Grupo Especia llegase a la
conclusion, no obstante, de que € requisito de las estructuras de control implica de alguna manera una
discriminacion entre terceros paises, las CE considerarian que este requisito esta justificado en virtud
dd apartado d) del articulo XX del GATT.

159 primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 127 y siguientes.
160 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 258 y siguientes.

161 \/gase supra, parrafo 245.
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264. En relacion con las alegaciones referentes a una violacion del parrafo 4 del articulo 111
del GATT, las CE ya han explicado que el requisito de las estructuras de control es necesario para el
logro de los objetivos legitimos del Reglamento 2081/92.*%* Estas consideraciones se aplican no sdlo
alaaegacion relativaal parrafo 4 del articulo 111 del GATT, sino también alareferente a parrafo 1
del articulo | de este mismo instrumento.

265.  En consecuencia, € requisito de las estructuras de control estaria justificado en todo caso en
virtud del apartado d) dd articulo XX del GATT.

V. EL REGLAMENTO 2081/92 NO DISMINUYE LA PROTECCION JURIDICA DE
LASMARCASDE FABRICA Y DE COMERCIO

A. PARRAFO 1 DEL ARTICULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOSADPIC

1. Alegacion 19: El apartado 2 del articulo 14 del Reglamento 2081/92 esincompatiblecon
el parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobrelos ADPIC porque permite la coexistencia
deindicaciones geogr &ficasy mar cas de fabrica o de comercio anteriormenteregistradas

a) Apartado 3 dd articulo 14 del Reglamento 2081/92

266. Los Estados Unidos (pero no Australia) examinaron los argumentos de las CE en base d
apartado 3 del articulo 14 del Reglamento 2081/92 en su Primera declaracion oral. Las CE han dado
una amplia réplica a los argumentos de los Estados Unidos en sus respuestas a las preguntas 63 a 71
del Grupo Especial, y remiten al Grupo Especia a ella. En esta seccion las CE detallaran estas
respuestas y facilitaran observaciones sobre las respuestas dadas por los Estados Unidos a las
preguntas 14 y 67 del Grupo Especidl.

i) Posibilidad de registrar las denominaciones geograficas como marcas de fabrica o de
COMercio

267.  Ensu Primera comunicacion escrita, las CE explicaron que los términos geogréficos son de
carécter primordiamente "no distintivo™ y, por ese motivo, su registro como marcas de fabrica o de
comercio solo se permite en casos excepcionales.*® Més concretamente, las CE explicaron que, en
virtud de la Directiva sobre marcas y € Reglamento comunitario sobre la marca comunitaria,
interpretados por € Tribunal de Justicia de las Comunidades Europess, € registro de un término
geogréfico solamente se permite en las siguientes circunstancias™>:

cuando & nombre geogréfico no se asocia actualmente con e producto de que se trata,
y puede suponerse razonablemente que no se asociarden e futuro;, o

cuando € nombre ha adquirido un carécter distintivo mediante € uso.

268.  Los Estados Unidos no discuten este extremo, pero si sugieren que, en la practica, € registro
como marca de los términos geograficos que relinen las condiciones, o pueden reunirlas, de
indicaciones geogréficas ocurre a menudo. No obstante, como se indica mas adelante, los Estados
Unidos no ofrecen ninguna prueba de €llo, salvo unos cuantos g emplos hipotéticos.

162 v/ éase supra, parrafo 232.
163 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 278 a 285.

184 | bid., parrafo 284.
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269. Ademés, los Estados Unidos tratan de dar una idea errénea de la posicion de las CE
atribuyendo a las CE argumentos que éstas no han formulado. En efecto, las CE no han afirmado que
los criterios para € registro de las marcas de fabrica o de comercio son de por si suficientes para
impedir € registro de posteriores indicaciones geogréficas que puedan inducir a confusion. En
particular, las CE no han dicho nunca que "las marcas de fébrica o de comercio registradas validas no
pueden incluir ciertos elementos geogréficos”.*® En efecto, de ser asi no habria sido necesario incluir
e apartado 3 dd articulo 14 en € Reglamento 2081/92. Las CE tampoco sostienen que la violacion
dd parafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC que los reclamantes afirman se ha
cometido debe tolerarse porque "el nimero de derechos especficos afectados es reducido”.*®® Las CE

no tratan de "minimizar laviolacion del pérrafo 1 del articulo 16".*

270.  Para decirlo claramente, la posicion de las CE es que no se ha producido ninguna violacion
del parafoldd articulo 16, aunque se aceptara la interpretacion que dan los reclamantes a esta
disposicion. En primer lugar, los criterios para e registro de marcas de fabrica o de comercio limitan
a priori la posbilidad de un conflicto entre las indicaciones geogréficas y las marcas anteriores.
En segundo lugar, en la medida en que pueda plantearse este conflicto, € apartado 3 del articulo 14
de Reglamento 2081/92 proporciona a los titulares de marcas de fabrica o de comercio los medios
necesarios para que puedan impedir o invaidar € registro de cualquier indicacion geogréfica que
induzca a confusion. Por Ultimo, las disposiciones del Reglamento 2081/92, junto con otras
disposiciones del derecho de las CE y las leyes sobre |la competencia desea de los Estados miembros,
ofrecen los medios necesarios para garantizar que, en la préctica, no se utilicen indebidamente las
indicaciones geogréficas registradas, dando lugar a situaciones de confusion.

i) Criterios para determinar el significado del apartado 3 del articulo 14

271.  Los Estados Unidos sostienen que las CE han aplicado de un modo incorrecto el concepto de
"andlisis obligatorio/discrecional".*®® Edta critica esta fuera de lugar porque & argumento de las CE
no se basa en esta distincién. Las CE no discuten que € apartado 3 del articulo 14 cumple las
disposiciones del parafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC a conceder facultades
"discrecionales' alas autoridades de las CE paradecidir si deniegan o no € registro de unaindicacion
geogréfica que induzca a confusiéon. El apartado 3 del articulo 14 es unadisposicion "obligatoria” en
el sentido de que impone a las autoridades de las CE la obligacion sin reservas de denegar cualquier
indicacion geografica propuesta que dé lugar a la situacion descrita en esta disposicion.

272.  Ladeclaracion de las CE citada por los Estados Unidos no guarda relacion con la distincion
entre la legislacion “"obligatoria” y "discreciona”, sino con la cuestién del criterio adecuado para
determinar €l significado del apartado 3 dd articulo 14.

273. La degacion de los reclamantes se basa en una determinada lectura del apartado 3 del
articulo 14, que las CE no aceptan. La interpretacion dd apartado 3 del articulo 14 es materia de
derecho comunitario y € Grupo Especia debe considerarla como una cuestion factica. Corresponde a
los reclamantes demostrar que € apartado 3 del articulo 14 tiene € significado que ellos alegan en
esta diferencia. Paraello no basta con que demuestren que su lecturadel apartado 3 dd articulo 14 es
una interpretacion razonable de esta disposicion. Como se explico anteriormente, las opiniones de
las CE sobre el significado del apartado 3 del articulo 14 merecen una “considerable deferencia”.

165 primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 50.
168 1phid., parrafo 49.
167 Respuesta de |0s Estados Unidos ala pregunta 67 del Grupo Especial.

168 Respuesta de los Estados Unidos ala pregunta 14 del Grupo Especial.
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Por este motivo, los reclamantes deben demostrar no sdlo que su interpretacion es razonable sino
también que lainterpretacion de las CE del apartado 3 del articulo 14 no lo es.

274. Asmismo, € apartado 3 dd articulo 14 debe interpretarse de conformidad con las normas
pertinentes de interpretacion del derecho de las CE. Esto significa en particular que, de conformidad
con lajurisprudencia arraigada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, |os reclamantes
deben demostrar que es imposible interpretar € apartado 3 del articulo 14 de un modo que sea
compatible con las obligaciones que incumben a las CE con arreglo a parrafo 1 del articulo 16 del
Acuerdo sobre los ADPIC, td y como los reclamantes las entienden.

275.  Si losreclamantes no pueden demostrar que, con arreglo a los términos de esta disposicion, su
lectura del apartado 3 del articulo 14 es la Unica interpretacion razonable, tendrén que probar que las
autoridades comunitarias aplican en la préctica €l apartado 3 del articulo 14 de conformidad con la
interpretacion que los reclamantes hacen de esta disposicion, como demostrarian, por gemplo, las
decisiones de |las autoridades comunitarias que hayan aplicado el apartado 3 del articulo 14 o la serie
sistematica de registros de indicaciones geogréficas que inducen a confusion.

276. Como se examina mas adelante, |os reclamantes no han demostrado que su interpretacién del
gpartado 3 del articulo 14 sea la Unica interpretacién razonable de esta disposicion, y ni siquiera han
tratado de demostrar que su lectura del apartado 3 del articulo 14 es, en la practica, la interpretacion
que aplican efectivamente las autoridades de las CE. Por consiguiente, € Grupo Especia debe llegar
a la conclusion de que esta degacidn es infundada de hecho, incluso con la interpretacion de los
reclamantes del parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

iii) Los reclamantes han entendido mal el apartado 3 del articulo 14

277.  Legos de ser la Unica interpretacion razonable del apartado 3 del articulo 14, la lectura que
hacen |os reclamantes de esta disposicion no es corroborada por € sentido corriente de sus términos.
Ademas, la interpretacion de los reclamantes no es viable ni razonable en la préactica ni puede
conciliarse con las obligaciones que imponen a las autoridades de las CE las otras disposiciones del
Reglamento 2081/92.

278. La degacion de los reclamantes se basa en la fasa premisa de que @ apartado 3 dd
articulo 14 solo se aplica a una subcategoria especial de marcas de fébrica o de comercio, a saber, las
que llevan utilizandose "mucho tiempo" y que, ademas, son famosas. Asi por gemplo, los Estados
Unidos alegan que & apartado 3 del articulo 1'416';sélo entra en juego cuando existe una marca con

reputacion, notoriedad y antecedentes de uso'. Pero esto no es lo que dice d apartado 3 dd
articulo 14.

279.  El tiempo que lleve utilizdndose la marca y su reputacion o notoriedad ro son "requisitos”
distintos'® para la aplicacion del apartado 3 del articulo 14 que se diferencien de los riesgos reales de
confusion, y sean adiciondes a ellos. Son més bien criterios para determinar la existencia de un
riesgo de confusion. De hecho de que la Comision de las CE deba tener en cuenta estos dos criterios
para establecer la existencia de un riesgo de confusion no se sigue a contrario que cualquier otro
criterio deba considerarse irrelevante para esta finalidad.

169 primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 52.

170 primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 53.
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280. Como se ha explicado anteriormente™”*, el apartado 3 del articulo 14 encarga expresamente a

la autoridad del registro que considere la duracion del uso y la reputacion y notoriedad de anteriores
marcas de fébrica o de comercio, porque en general estos criterios seran decisivos para determinar €l
riesgo real de confusion, dado que las denominaciones geograficas son de carécter primordiamente
no distintivo cuando se utilizan como marcas de fabrica o de comercio.

28l. S d apartado 3 dd articulo 14 no menciona expresamente la similitud de mercancias y
signos, ello es debido simplemente a que estos criterios son siempre pertinentes para determinar €l
riesgo de confusion. El riesgo de confusion entre dos signos no puede establecerse de un modo
significativo considerando solamente la duracion del uso y la reputacion o notoriedad de uno de dllos.
El andlisis debe tener en cuenta necesariamente la similitud de las mercancias y los signos de que se
tratay, por consiguiente, ello debe considerarse implicito en €l apartado 3 del articulo 14. Como han
demostrado las CE, una interpretacion del apartado 3 del articulo 14 que impidiese que la autoridad
dd registro considerase la similitud de mercancias y signos no seria razonable ni viable, y no podria
ser correcta.'’?

282. Ademés, lainterpretacion del apartado 3 del articulo 14 que dan los reclamantes tendria una
consecuencia gque es incompatible con los términos del apartado 4y la letra b) del apartado 5 del
articulo 7 del Reglamento 2081/92.

283. El parafo 4 dd articulo 7 establece que, para que sea admitida, toda declaracion de oposicion
debera demostrar entre otras cosas, "que € registro del nombre propuesto perjudicaria la existencia de

. una marca".!”® Esta terminologia abarca cualquier riesgo de confusion entre la indicacion
geogréfica propuestay cualquier marca anterior. S € apartado 3 ddl articulo 14 dispusiera que una
indicacion geogréafica propuesta solo se denegara cuando haya un riesgo de confusion con una marca
famosa y que ha sido utilizada durante mucho tiempo, como afirman los reclamantes, |os criterios
para admitir una oposicion se limitarian a los casos en los que esta marca resultaria probablemente
perjudicada. Sin embargo, € apartado 4 dd articulo 7 se refiere a todas las marcas de fébrica o de
comercio, sin distincién o reserva alguna. Careceria de objeto admitir una oposicién con arreglo a

ciertos criterios s, en todo caso, no fuera posible rechazar la solicitud por estas mismas razones.

284.  De modo acorde con € apartado 4 del articulo 7, la letra b) del apartado 5 de este mismo
articulo establece que, cuando una oposicion es admisible,

la Comision adoptara una decision de conformidad con el procedimiento establecido
en e articulo 15, teniendo en cuenta los usos practicados caba y tradicionalmente y
los riesgos reales de confusion. '

171 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 278 a 291.
172 Respuesta de las CE ala pregunta 68 del Grupo Especial.

173 E| apartado 3 del articulo 12ter y el apartado 2 del articulo 12quinquies disponen, respectivamente,
gue los criterios del apartado 4 del articulo 7 se aplicaran también con respecto a la admisibilidad de las
oposiciones al registro de indicaciones geogréficas extranjeras y a las oposiciones a las indicaciones geogréficas
de las CE de paises no pertenecientes alas CE.

174 En e apartado 3 del articulo 12ter y en el apartado 3 del articulo 12quinquies figura una
terminologia similar con respecto a registro de indicaciones geogréficas de otros Miembros de la OMC y
terceros paises y a registro de indicaciones geogréficas de las CE, después de que se haya presentado una
oposicion de un pais no perteneciente alas CE.
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285. Asi pues, laletrab) del apartado 5 del articulo 7 dispone que la Comision adoptara una
decision teniendo en cuenta "los riesgos reales de confusion” entre la indicacion geogréafica propuesta
y cualquier marca, no solo aguellas marcas de fébrica o de comercio que sean famosas y se hayan
utilizado durante mucho tiempo.

iv) No hay ninguna prueba de que el apartado 3 del articulo 14 se haya aplicado de conformidad
con la interpretacién de los reclamantes

286. No habiendo podido demostrar que su lectura del texto del apartado 3 del articulo 14 es la
Unica interpretacion razonable de esta disposicion, los reclamantes deberian demostrar que, de facto,
las autoridades de las CE aplican €l apartado 3 del articulo 14 de conformidad con esa interpretacion.
Los reclamantes ni siquiera han intentado hacerlo.

287.  El apartado 3 del articulo 14 del Reglamento 2081/92 sdlo ha sido aplicado una vez por las
instituciones de las CE, en un caso en gque se presumia que existia un riesgo real de que laindicacion
geogréfica propuesta, "Bayerisches Bier", se confundiera con las marcas de fébrica o de comercio
existentes, "Bavaria" y "Hoker Bajer".'”® Lainterpretacion dada a apartado 3 del articulo 14 en este
caso es coherente con la interpretacion propuesta por las CE en esta diferencia. El Consgjo de las CE
Ilegd a la conclusion de que no habia ninguin riesgo de confusién con las marcas en cuestion "ala
vigta de los hechos y de la informacién disponible”. Nada en la decision del Consgjo sugiere que se
llegd a esta conclusion porque las marcas de referencia no eran suficientemente conocidas ni se
habian utilizado durante bastante tiempo.

288. Los Estados Unidos sugieren ahora que la decisién del Consgjo de registrar la indicacion
geografica "Bayerisches Bier" fue incorrecta porque existia € riesgo que e término se confundiera
con las marcas comerciales en cuestion, cuando se utilizara en su traduccion.*® Esta critica carece de
fundamento porque e registro engloba solamente e término "Bayerisches Bier" y no sus traducciones
aotros idiomas. Ademas, aunque la decision en € asunto "Bayerisches Bier" se hubiera basado en
una evaluacion errénea de los hechos, dlo no invaidaria la interpretacion que hacen las CE del
apartado 3 del articulo 14.*""

289.  En respuestaaunapreguntadel Grupo Especia'™, ni las partes reclamantes ni ninguno de los
terceros han podido identificar una sola indicacion geogréfica, entre las més de 600 registradas de
conformidad con el Reglamento 2081/92, que cause un riesgo de confusion con una marca anterior.

175 Reglamento 1347/2001 (CE) del Consejo, de 28 de junio de 2001 (CE - Prueba documental 9).
176 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 44 del Grupo Especial.

Y7 por otra parte, la sugerencia de los Estados Unidos de que cualquier uso posible del término
"Bayerisches Bier" crearia de por si un riesgo de confusion con las marcas comerciales "Bavaria' y "Bajer
Hoker" es dificil de conciliar con la posicién de los Estados Unidos, como la entienden las CE, de que €l uso de
indicaciones geogréaficas para vinos reconocidos en los Estados Unidos, como "Rutherford" o "Santa Rita Hills"
no da lugar, de por si, a un riesgo de confusion con marcas comerciales anteriores virtualmente idénticas, como
"Rutherford Vintners" o "Santa Rita", respectivamente, sino que debe examinarse caso por caso con respecto a
los diversos usos. Véase larespuestade los Estados Unidos alapregunta 3 de las CE.

178 pregunta 47 del Grupo Especial a Australiay a los Estados Unidos y pregunta 9 del Grupo Especial
aterceros.
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290. En cambio, los Estados Unidos aluden a giemplos puramente hipotéticos, que no tienen
ninglin valor de prueba con respecto a la interpretacion efectiva del apartado 3 del articulo 14 que
hacen |as autoridades de las CE.'"®

291.  Los Estados Unidos se han referido también a un caso pendiente ante |os tribunal es suecos en
el que una empresa estadounidense afirma que € uso por productores checos de cervezas con las
denominaciones "Budweiser Budwar”, "Budweis" y "Budbrau” congtituye una infraccion de sus
marcas de fébrica o de comercio "Budweiser”, "Bud" y "Budweiser King of Beers''*°

292.  Las CE entienden que los Estados Unidos no presentan una alegacion respecto del registro de
las indicaciones geogréficas Budg ovické pivo, Ceskobudejovické pivo y Budgovicky mest'ansky var
en esta fase del procedimiento. S los Estados Unidos presentasen dicha alegacion, las CE se
opondrian a ella por entender que esta claramente excluida del mandato del Grupo Especial, dado que
el proceso de ratificacion del Tratado de Adhesion que preve e registro de esas denominaciones no se
habia completado en & momento en que se establecid este Grupo Especial.'®*

293. En cuaquier caso, las CE recuerdan que € registro con arreglo a Reglamento 2081/92
comprende solamente los términos Budgovické pivo, Ceskobudeovické pivo y Budgovicky
mest'ansky var, y no cuaquier traduccion supuesta de estos términos a otros idiomas. Las CE
entienden que los Estados Unidos no sugieren que la utilizacién de estos nombres creard, per se, un
riesgo de confusién con las marcas antes mencionadas del productor estadounidense interesado.

179 os ejemplos citados por los Estados Unidos son los siguientes:

1) el conflicto hipotético entre la marca hipotética "Luna" de quesos y la indicacion geogréfica
hipotética "Luna" para un queso hipotético producido en una pequefia ciudad espafiola hipotética
[lamada "Luna" (Primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 50). No hay ninguna ciudad
en Espafia, ni en ningun otro pais de habla espafiola, grande o pequefio, que se llame "Luna'. Paralos
hispanohablantes "Luna" es el nombre del Unico satélite del planeta Tierra, que es un lugar donde es tan
improbable que se produzca queso como o es que en el planeta "Marte" se produzcan barras de
chocolate. En vista de €llo, es probable que los funcionarios de las CE encargados de las marcas de
fébricao de comercio registrasen ladenominacion "Luna' como un nombre puramente imaginario. Sin
embargo, por este mismo motivo no es probable que esta marca entrase en conflicto con unaindicacion
geografica subsiguiente.

2 el conflicto hipotético entre la marca de café y té "Faro" y laindicacion geografica hipotética
"Faro" para el caféy el té cultivados hipotéticamente en la ciudad portuguesa de Faro (respuesta de los
Estados Unidos a la pregunta 47 del Grupo Especial). Las CE no tienen constancia de que en Faro se
haya cultivado nunca té o café. Es més, es dudoso que en Faro puedan cultivarse estos productos,

dadas las condiciones climaticas existentes. Por consiguiente, no es probable que los consumidores
asocien la ciudad de Faro con esos productos. Aunque un dia, por efecto del calentamiento global, €l
café y el té se convirtieran en especialidades de la ciudad de Faro, € registro de la indicacién

geogréfica hipotética deberia rechazarse igualmente si crease una confusion con la anterior marca
"Faro", de conformidad con el apartado 3 del articulo 14.

180 Respuesta de |os Estados Unidos a la pregunta 97 del Grupo Especial.

181 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 21 a 25.
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V) El apartado 3 del articulo 14 confiere derechos exigibles a los titulares de las marcas de
fabrica o decomercio

294.  Los Estados Unidos sostienen que, aunque la lectura que hecen las CE ddl apartado 3 del
articulo 14 fuera correcta, esta disposicion "simplemente autoriza a las CE a denegar € registro de
una indicacion geogréfica'®, pero no concede derechos a los titulares de las marcas.

295.  Los Estados Unidos se equivocan de nuevo. Las autoridades de las CE estan obligadas, y no
simplemente autorizadas, a denegar € registro de una indicacién geografica. El apartado 3 del
articulo 14 dispone que "no se registrara ninguna denominaciéon” y, por consiguiente, no dgja ninglin
margen discreciona ala Comisién para registrar la indicacion geogréfica propuesta cuando se retinen
las condiciones enunciadas en ese parrafo.

296. Ademés, d apartado 3 del articulo 14 confiere derechos judicialmente gecutables a los
titulares de las marcas de fabrica o de comercio. S € titular de una marca considera que las
autoridades comunitarias han registrado una indicacion geogréfica violando con ello € apartado 3 del
articulo 14, tiene derecho a impugnar la validez de este registro ante los tribunales, incluso en €
marco de |os procedimientos de infraccion, contra e usuario de la indicacion geogréfica con arreglo a
Reglamento sobre la marca comunitaria 0 a la legidacion de los Estados Miembros en materia de
marcas de fébrica o de comercio.

297. Los Estados Unidos aducen que agunas indicaciones geogréficas se han registrado de
conformidad con procedimientos especiales que no prevén e derecho de oposicion, como €
procedimiento llamado "acelerado”, que prevé € antiguo articulo 17 del Reglamento 2081/92.'%° Sin
embargo, como ya han explicado las CE'®, ni @ péarrafo 1 del articulo 16 ni e parafo 2 del
articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC prevén la atribucion de un derecho de oposicion a registro
de indicaciones geogréficas. Todo lo que exige € Acuerdo sobre los ADPIC es que la decision final
sobre €l registro esté sujeta a revision por una autoridad judicial'®® L os titulares de marcas de fébrica
0 de comercio también tienen derecho aimpugnar la validez de | os registros efectuados con arreglo a
Reglamento 2081/92 en los casos en que no se ha previsto ningun derecho de oposicién como parte
del procedimiento de registro.*®®

182 Primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 54. Véanse también las respuestas de los
Estados Unidos a las preguntas 14 (parrafo 41) y 67 (pérrafo 87) del Grupo Especial.

183 Respuesta de | os Estados Unidos a las preguntas 6 (parrafo 68) y 67 (parrafo 87).
184 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 327 a 333y parrafo 427.
185 \/éase el parrafo 5 del articulo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC.

186 | as CE observan que, a diferencia de Australia, los Estados Unidos no alegaron, en su Primera
comunicacion escrita, que la ausencia de un derecho adecuado de oposicidon a registro de una indicacion
geogréfica en el Reglamento 2081/92 es incompatible con el parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre
los ADPIC. Las CE no ven claro si los Estados Unidos presentan ahora esta al egacién.

En todo caso, las CE observan que, con arreglo a la legislacion estadounidense, los titulares de
marcas de fébrica o de comercio no parecen tener derecho aimpugnar ex post ante los tribunales la validez del
reconocimiento de una indicacion geografica para los vinos alegando que infringe sus derechos de marcas de
fébrica o de comercio, y mucho menos el derecho a oponerse anticipadamente a este reconocimiento. Véase €l
asunto Sociedad Anénima Vifia Santa Rita v US Dept. of the Treasury, 193 F., Supp. 2d 6 (D.D.C. 2001) ("El
Tribunal constata que una entidad con un interés no geogréfico en una denominacidn particular no esta
facultada, en virtud de la Ley Lanham, a impugnar €l reconocimiento por el ATF de una region geogréafica
propia que lleve ese nombre"). (Estados Unidos - Prueba documental 48, pagina 13). En vista de €llo, los
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Vi) La legidacion de las CE ofrece medios para impedir 1os usos de una indicacion geografica
registrada que induzcan a confusion

298.  Los Estados Unidos siguen sosteniendo que, aunque € apartado 3 ddl articulo 14 impide €l
registro de indicaciones geogréficas que induzcan a confusion, no ofrece los medios de impedir que
una indicacion geogréafica registrada se utilice subsiguientemente de un modo que induzca a

confusion. Concretamente, los Estados Unidos sostienen que™®”:

... aunque € apartado 3 del articulo 14 confiriese derechos a los titulares de una
marca, y no solamente autorizase a las CE, € titular de la marca no seria
necesariamente capaz de decir, en d momento de registrar laindicacion geografica, s
el uso de dicha indicacion geogréfica induciria a confusion. Por gemplo, es posible
que una indicacion geogréfica registrada se utilice inesperadamente en una
traduccion, o de un modo que ponga de relieve ciertos aspectos o letras del nombre
geogréafico, causando asi un riesgo rea de confusién con una marca registrada.

299.  Edtas preocupaciones son en gran parte hipotéticasy, en todo caso, carecen de fundamento.

300. En primer lugar, € pliego de condiciones que debe acompafiar a la solicitud de registro ha de
incluir "los elementos especificos del etiquetado” relativos a la indicacion geogréfica'® Edas
condiciones pueden ser objeto de oposicién de conformidad con € apartado 4 dd articulo 7 y se
tienen en cuenta a los efectos de la determinacion prevista en € apartado 3 del articulo 14 y de la
decision final que contempla la letra b) del apartado 5 del articulo 7. Todo cambio en los el ementos
de etiquetado debe ser aprobado por las autoridades de las CE™®® El incumplimiento de las
condiciones puede dar lugar ala cancelacion del registro. ™

301. En segundo lugar, los titulares de una indicacion geogréfica tienen un derecho positivo a
utilizar la denominacion registrada como indicacion geografica. Pero este derecho no se hace
extensivo a otros nombres o signos que no hayan sido registrados. S € empleo de estos nombres o
signos no registrados conlleva un riesgo de confusion con el mismo signo o un signo similar que sea
objeto de una marca vélida, € titular de la marca podra impugnarlo judicialmente a amparo del

Reglamento sobre la marca comunitaria o de la legidacion de los Estados miembros en materia de
marcas de fébrica o de comercio, segiin cual sea aplicable.

302. En tercer lugar, § € titular de una indicacion geogréfica registrada presentase la
denominacion registrada en forma mutilada o deformada a fin de imitar una marca anterior, que eslo
gue parecen sugerir los Estados Unidos, un tribunal podriallegar ala conclusion, segun cuales fueran
las circunstancias concretas de cada caso, de que @ "signo utilizado" es distinto del "signo registrado™
Yy, por consiguiente, no esta protegido por € Reglamento 2081/92.

Estados Unidos dificilmente pueden reclamar que no se haya reconocido a los titulares de una marca el derecho
de oposicién al registro de algunas indicaciones geogréficas a amparo del Reglamento 2081/92.

187 primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 54.
188 \/éase laletra h) del apartado 2 del articulo 4 del Reglamento 2081/92.
189 \/éase el articulo 9 del Reglamento 2081/92.

190 \/ganse el apartado 4 del articulo 11y el articulo 11bis del Reglamento 2081/92.
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303.  Por otra parte, s bien los titulares de una indicacion geogréfica tienen un derecho positivo a
utilizar la denominacién registrada, €llo no significa que estén autorizados a utilizarla de cuaquier
modo concebible. Como se ha explicado anteriormente™, € uso de una denominacion registrada
como indicacion geogréfica esta sometido a las disposiciones aplicables de:

La Directiva 2000/13 sobre etiquetado, presentacion y publicidad de los productos
dimenticios™®, y en particular la letra @) dd apartado 1 del articulo 2 que establece
que:

el etiquetado y las modalidades segin las cudes se redlice no
deberan: a) ser de tal naturaleza que induzcan en error al comprador,
especia mente:

i) sobre las caracteristicas del producto aimenticio y, en
particular, sobre ... [su] origen 0 procedencia

[...]
A los efectos de esta Directiva, por "etiquetado” se entiende:

las menciones, indicaciones, marcas de fabrica o comerciaes, dibujos
0 signos relacionados con un producto alimenticio y que figuren en
cualquier envase, documento, rétulo, etiqueta, fagja o collarin, que
acomparien o se refieran a dicho producto aimenticio.

Laletraa) del apartado 1 del articulo 2 también se aplica a

a) la presentacion de los productos aimenticios y, en especial,
laforma o e aspecto que se les dé a éstos 0 a su envase, a materia
usado para éste, a la forma en que estén dispuestos asi como a
entorno en € que estén expuestos,

b) alapublicidad.*®®
La Directiva 84/450 sobre |a publicidad engafiosa®*, que la define del modo siguiente:

Toda publicidad que, de una manera cuaquiera, incluida su
presentacion, induce a error o puede inducir a error a las personas a
las que se dirige 0 afectay que, debido a su carécter engafioso, puede
afectar su comportamiento econdmico 0 que, por estas razones,
perjudica o es capaz de perjudicar aun competidor.**®

191 primera comunicacion escrita de las CE, parrafo 319. Véanse también las respuestas de las CE y
sus Estados miembros a examen efectuado de conformidad con el parrafo 2 del articulo 24 del Acuerdo sobre
los ADPIC, contenidas en el documento IP/C/W/117/Add.10 (CE - Prueba documental 29).

192 CE - Prueba documental 30.

193 Apartado 3 del articulo 2.

194 CE - Prueba documental 31

195 Apartado 2 del articulo 2.
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L as leyes sobre la competencia desled de los Estados miembros. '
b) Parrafo 5 del articulo 24 del Acuerdo sobrelos ADPIC

304. Las CE respondieron a los argumentos de los Estados Unidos con respecto a pérrafo 5 del
articulo 24 en su Primera declaracion oral, dentro de sus respuestas a las preguntas 76 'y 77 del Grupo
Especia, a las que se remite al Grupo Especiad. Més adelante, las CE dan a conocer sus
observaciones con respecto a algunas cuestiones planteadas por las respuestas de |os reclamantes alas
preguntas 75 a 79 del Grupo Especial.

i) Relaciones entre la Seccion 3dela Partell y € parrafo 1 del articulo 16

305. En sus respuestas a la pregunta 79 del Grupo Especial, tanto Australia como los Estados
Unidos niegan que haya un "conflicto" entre el parrafo 1 del articulo 16 y €l parrafo 3 ddl articulo 22,
porque los Miembros, de conformidad con el parrafo 2 del articulo 15, pueden denegar o invalidar €l
registro de cualquier marca de fabrica o de comercio que induzca a error en cuanto a lugar de origen
delos bienes, y en la préacticala mayoria de los Miembros proceden asi. Esto es cierto, desde luego, y
las CE nuncalo han puesto en duda.

306. Con todo, no es menos cierto que, desde € punto de vista juridico, ni € parafo 2 dd
articulo 15 ni ninguna otra disposicion de la Seccion 2de la Parte |l exige a los Miembros que
denieguen o invaliden las marcas de fébrica o de comercio que inducen a error en cuanto a lugar de
origen de los bienes. Esta obligacion se infiere exclusivamente del parrafo 3 del articulo 22. Esto
demuestra que, contrariamente alo que sugieren los reclamantes, las disposiciones de la Seccién 3 de
la Parte Il si imponen restricciones a la proteccion de las marcas de fébrica o de comercio, y no
solamente a la proteccién de las indicaciones geogréficas y, en consecuencia, la Seccion 2de la
Parte 111 no puede aplicarse independientemente de la Seccion 3.

307.  El hecho de que la Seccién 3 limite la proteccidn de las marcas de fabrica o de comercio seve
aln mas claramente en € parrafo 2 del articulo 23, que exige que los Miembros denieguen oinvaliden
las marcas de fabrica 0 de comercio para vinos y bebidas espirituosas que puedan haber sido
registrados validamente, y en la practica lo hayan sido, en la mayoria de los Miembros antes de la
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Como consecuencia, tanto Australia como los Estados
Unidos, d igua que otros muchos Miembros, tuvieron que modificar su legidacion relativa a las
marcas de fabrica o de comercio paraaplicar € parrafo 2 del articulo 23.

308. S bien, por los motivos expuestos, no hay ninguin "conflicto” entre & parrafo 1 del articulo 16
y € parrafo 3 del articulo 22, si 1o hay, en potencia, entre e parrafo 1 del articulo 16 y el parrafo 2 a)
dd articulo 22, que exige a los Miembros que arbitren los medios reales para que las partes
interesadas puedan impedir:

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 regién geogréfica
distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca a publico a error en
cuanto al origen geogréfico del producto.

309.  Entrelos "medios” aque serefiere el parrafo 2 @) del articulo 22 puede incluirse la utilizacion
de una indicacion geogréfica como marca de fébrica o de comercio, tanto S esta registrada como s se
ha establecido mediante € uso. Asi pues, € parrafo 2 del articulo 22 confiere a los titulares de una
indicacion geogréfica € derecho a impedir e uso de cualquier marca de fébrica o de comercio que

196 | as referencias a las leyes pertinentes de los Estados miembros se encuentran en sus respuestas al
examen previsto en el parrafo 2 del articulo 24 del Acuerdo sobrelos ADPIC (CE - Prueba documental 32).
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induzca a error d publico en cuanto a origen de las mercancias. Este derecho puede entrar en
conflicto con € derecho dd titular de una marca, de conformidad con € parrafo 1 del articulo 16, a
impedir e uso de cuaquier signo que dé lugar a probabilidad de confusion con su marca. El gercicio
simultdneo de ambos derechos crearia una situacion en la que ni € titular de lamarca ni los titulares
de la indicacion geogréfica podrian utilizar € signo en cuestion.  Un conflicto similar podria
producirse entre €l parrafo 1 del articulo 16 y € parrafo 1 del articulo 23.

310. El conflicto descrito entre € parrafo 1 del articulo 16, por una parte, y € parafo 2 de

articulo 22 y € parrafo 1 ddl articulo 23, por la otra, fue resuelto por los redactores del Acuerdo sobre
los ADPIC mediante la aplicacion de las normas contenidas en los parrafos 3 del articulo 22, 2 del
articulo 23y 5 dd articulo 24, que en conjunto establecen los limites entre la proteccion que los
Miembros deben o pueden proporcionar a las marcas de fébrica o de comercio con arreglo a la
Seccion 2 de la Parte [11 'y la que deben o pueden proporcionar a las indicaciones geogréficas a tenor
dela Seccion 3delaPartell1.

311. Enrespuesta a la pregunta 75 del Grupo Especial, los Estados Unidos hacen la siguiente
afirmacion, no corroborada™”:

Las CE adegan que € parrafo 5 del articulo 24 es una defensa afirmativa contra las
alegaciones estadounidenses de que € Reglamento sobre |as indicaciones geograficas
es incompatible con las obligaciones de las CE en virtud del parrafo 1 del articulo 16
del Acuerdo sobre los ADPIC (0 sea, que € parafo 5 de articulo 24 es una
excepcion del parrafo 1 del articulo 16).

312.  Esto es unaburda tergiversacion de la posicion de las CE. Las CE nunca han sostenido que €
parafo 5 del articulo 24 sea una "excepcion” del parrafo 1 del articulo 16, y mucho menos una
"defensa afirmativa”.

313.  Aungue @ pérrafo 5 forma parte del articulo 24, titulado "Negociaciones internacionales:
Excepciones’, no es una excepcion en € sentido, por gemplo, del articulo XX dd GATT.**®
El Organo de Apelacion ha advertido contra la caracterizacion de una medida como excepcion
simplemente porgue en e Acuerdo selallame asi. Esta advertencia se aplica con mayor razon en €
presente caso, puesto que € término "excepcion” no figura en e parrafo 5 del articulo 24, ni en
ninguna otra disposicion que se refiera especificamente a dicho parrafo, sino sdlo en € titulo del
articulo 24, que abarca un gran numero de disposiciones distintas y heterogéneas, no todas las cuales
pueden considerarse “excepciones’, 0 suponerse relacionadas con "negociaciones internacionales”.
Por gemplo, e parafo 3 del articulo 24 no es evidentemente una excepcién, sino que, por €
contrario, impone obligaciones adicionales a los Miembros.

314. A diferenciade los parafos 6a9 dd articulo 24, d parrafo 5 de este mismo articulo no prevé
una excepcion de una obligacién en la que los Miembros puedan ampararse. Lo que hace € parrafo 5
dd articulo 24 esfijar un limite a las medidas que los Miembros deben o pueden tomar para proteger
las indicaciones geogréficas a aplicar la Seccion 3 de la Parte 1. Como se ha explicado
anteriormente, con ello e parrafo 4 del articulo 25 define @ limite entre la proteccion de las marcas de
fébrica 0 de comercio y la de las indicaciones geogréaficas. Las CE sostienen que la proteccion

197 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 75, parrafo 91.

198 \/éase e informe del Organo de Apelacion, CE - Hormonas, pérrafo 104, en el que e Organo de
Apelacién sostuvo que la carga de la prueba con respecto al parrafo 3 del articulo 3 del Acuerdo MSF recae en
la parte reclamante, aunque esta disposicién se describa como una excepcion al parrafo 1 del articulo 3. Véase
también el informe del Organo de Apelacion, CE - Sardinas, parrafo 275, en e que el Organo de Apelacion
resolvid que la parte final del péarrafo 2 del articulo 4 del Acuerdo OTC no es una defensa afirmativa, aunque
vaya precedida por el término "salvo".



WT/DS290/R/Add.2
Pagina B-254

proporcionada a las indicaciones geogréficas con arreglo a parafo 2 de articulo 14 del
Reglamento 2081/92 esta dentro de los limites de la definicion del parafo 5 del aticulo 24.
Corresponde a los Estados Unidos y Australia, como partes reclamantes, demostrar que, de hecho,
esta proteccion excede de esos limites y es incompatible con € parrafo 1 ddl articulo 16.

315. La posicién de los Estados Unidos segun la cud € parafo 5 del articulo 24 es una
"excepcidn” alas obligaciones previstas en la Seccion 3 de la Parte |1 que, por ende, no puede afectar
al acance de las obligaciones impuestas por € parrafo 1 del articulo 16, se ve desmentida por €
hecho de que € parrafo 5 dd articulo 24 confiere a los titulares de las marcas de fébrica o de
comercio establecidos mediante e uso derechos que no les confiere € parrafo 1 del articulo 16. La
ultima frase del parrafo 1 del articulo 16 reconoce "la posibilidad de los Miembros de reconocer
derechos basados en & usd’, pero no les exige que lo hagan. Los Miembros pueden decidir
libremente s conceder 0 no esos derechos y, en su caso, limitarlos o retirarlos a discrecion. Sin
embargo, una de las consecuencias del parrafo 5 del articulo 24 es que, a aplicar la proteccion a las
indicaciones geogréficas, los Miembros no deben menoscabar "el derecho a hacer uso" de una marca
amparada en la cldusula de anterioridad, que se haya adquirido mediante €l uso. Asi pues, € parrafo 5
dd articulo 24 impone a los Miembros wna obligacion con respecto a la proteccién de las marcas de
fébrica o de comercio que no lesimpone e parrafo 1 del articulo 16.

i) El significado de la expresion "el derecho a hacer uso de una marca de fabrica o de
comercio"

316. Enrespuestaalaspreguntas 76 y 77 del Grupo Especial, Australiay los Estados Unidos han
facilitado interpretaciones diferentes y contradictorias de la expresion "el derecho a hacer uso de una
marca de fabrica o de comercio™.

317. Audrdia dice que la mencionada expresion se aplica solamente a las marcas de fébrica o de
comercio adquiridas mediante su uso y no alas marcas registradas. Australiano dices "el derecho a
hacer uso de una marca de fébrica o de comercio” incluye también el derecho a impedir que otros
utilicen la marca, como afirman los Estados Unidos. Lo que sugiere Australia es gue no es necesario
gue & Grupo Especial examine estacuestion.

318. Lainterpretacion de Australia de la expresion "el derecho a hacer uso de una marca de fébrica
0 de comercio” plantea problemas evidentes. En primer lugar, no puede conciliarse con el sentido
corriente del término "marca de fébrica o de comercio”, que incluye a todas las marcas de fabrica o de
comercio registradas o adquiridas mediante € uso. Ademas, € término "marca de fabrica o de
comercio”, en €l sentido que se le da en todo € Acuerdo sobre los ADPIC, comprende las dos clases
de marcas (como por gemplo, en € titulo de la Seccién 2 de la Parte 111). Cuando los redactores
tenian € propdsito de hacer una distincién entre las marcas registradas y las marcas adquiridas
mediante el uso, |a hicieron expresamente, como en & parafo 1 del articulo 16 o end articulo 21.*%°

319. Ensu Primera comunicacion escrita, Australia sugeria que la expresion "el derecho a hacer
uso de una marca de fabrica o de comercio” esta vinculada a la referencia que figura en la parte
introductoria del parrafo 5 ddl articulo 24 ala situacion que se crea cuando "los derechos a unamarca
de fébrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso". Pero, como se sefidaba ya en la
Primera comunicacion escrita de las CE, en este caso habria sido mas l0gico decir en la parte
conclusiva que la aplicacion, "no prejuzgara ... los derechos a una marca de fébrica o de comercio
adquiridos mediante € uso". El argumento de Austraia confunde e modo de adquisicion de lamarca

199 | os Estados Unidos contradicen a Austraia cuando afirman que (respuesta a la pregunta 76,
parafo 105) "el derecho a hacer uso de una marca de fabrica o de comercio" no esta especificamente vinculado
en el texto a las marcas cuyos derechos se adquieren mediante el uso (aunque parezca que incluya a dichas
marcas).
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de fabrica o de comercio con uno de los derechos basi cos que acompafia a cualquier marca, registrada
0 establecida por € uso.

320. Ademés, a degar que la expresion "el derecho a hacer uso de una marca de fabrica o de
comercio” se refiere exclusvamente a las marcas adquiridas mediante € uso, y a no cuestionar que
esta expresion no incluye € derecho aimpedir que otros utilicen la marca, Australia parece reconocer
gue e parrafo 5 dd articulo 24 prevé la coexistencia de | as indicaciones geogréaficas con las anteriores
marcas de fébrica o de comercio adquiridas mediante €l uso. Australiano explica por qué en este caso
debe permitirse la coexistencia, pero no con respecto a las marcas registradas, dado que € parrafo 1
del articulo 16 reserva el derecho de los Miembros a conceder derechos sobre marcas de fébrica o de
comercio, incluidos los derechos exclusivos, basados en € uso.

321. Por su parte, los Estados Unidos, siguiendo una argumentacion alambicada, llega a la
conclusion de que la expresion el derecho a hacer uso de una marca de fébrica o de comercio” tiene
tres significados diferentes y smultaneos:

primero, seria una referencia alas marcas de fabrica o de comercio cuyos derechos se
han adquirido mediante & uso™;

segundo, significael "derecho a utilizar per se" lamarca™;

tercero, significaria también "e derecho a excluir a otros del uso de signos
1 202

similares'.
322.  Las CE yahan hecho sus observaciones acerca del primer significado, y estan de acuerdo con
el segundo.

323. La opinion de que la expresion "el derecho a hacer uso de una marca de fébrica o de
comercio” incluye €l derecho aexcluir aotros de la utilizacion de lamarca no puede conciliarse con €
significado de esta expresion en € lengugje corriente o en € contexto particular del derecho de
propiedad intelectual.

324.  Por gemplo, e Manua de la OMPI sobre las Marcas dice que "d titular registrado tiene e
derecho de uso exclusivo de la marca’, que comprende dos aspectos: "el derecho de uso de la marca’

y "el derecho a prohibir a terceros la utilizacion de la marca'.®®

325. Otro gemplo lo ofrece @ articulo 20 de la Ley de Marcas de Fabrica o de Comercio de
Australiade 1995 (que lleva € titulo "Derechos conferidos por € registro de la marca de fabricao de
comercio™), que, en la parte pertinente, dispone lo siguiente:

1 S se registra una marca de fabrica o de comercio, d titular de la marca
registrada gozard, con sujecion alo dispuesto en esta Parte, de derechos exclusivos.

a) a hacer uso de lamarca;

200 Respuesta de | os Estados Unidos a la pregunta 76 del Grupo Especial, parrafo 103.
201 Respuesta de los Estados Unidos ala pregunta 77 del Grupo Especial, parrafo 106.
202 Respuesta de los Estados Unidos ala pregunta 76 del Grupo Especial, parrafo 103.

203 OMPI, "Introduccion al derecho y ala préctica en materia de marcas, Conceptos basicos, Manual de
formacion de la OMPI", Ginebra 1993, paginas 53 y 54 (EC - Prueba documental 57).
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b) a autorizar a otras personas a que hagan uso de la marca;
2 El titular registrado de la marca de fabrica o de comercio también tendra

derecho a obtener asistencia, en virtud de la presente Ley, s se ha cometido una
infraccion de su marca.

[ ]204

326. Puede verse, pues, que la Ley de Marcas de Fabrica o de Comercio de Austrdia de 1995
reconace que € derecho a hacer uso de una marca no es necesariamente "exclusivo” y que @ "derecho
a hacer uso de una marca de fébrica o de comercio” es distinto bl derecho a impedir a otros que
cometan una infraccion de la marca®®

327.  Los propios Estados Unidos se refieren alo que llaman "el derecho a hacer uso per se"**,
reconociendo asi implicitamente que, en su sentido corriente, la expresién "el derecho a hacer uso de
una marca de fabrica o de comercio™ no comprende € derecho a excluir a otros del uso de la marca.
A pesar de €elo, los Estados Unidos tratan de ampliar € significado de la expresion "el derecho a
hacer uso de la marca de fébrica o de comercio" recurriendo a una interpretacion basadaen € “fin" de
una marca de fébrica o de comercio.?®” No cabe duda de que, como sostienen los Estados Unidos,
fin de una marca de fébrica 0 de comercio consiste en distinguir a las mercancias de una cierta
procedencia y que, para alcanzar este fin, e derecho a hacer uso de una marca de fabrica o de
comercio deberia ser exclusivo. Pero de ello no se sigue |6gicamente que "el derecho a hacer uso de
una marca' seainherentemente exclusivo; en lapréctica, € derecho no siempre es exclusivo. Esmas,
s d "derecho a hacer uso de una marca' fuera inherentemente exclusivo, habria sido superfluo
establecer, en €l parrafo 1 del articulo 16, que los titulares de marcas registradas gozaran de derechos
exclusvos. Ademés, segun la interpretacion de los Estados Unidos, cualquier derecho conferido alos
titulares de marcas no registradas en base a su uso tendria que ser exclusivo. Si bien en general esto
eslo que ocurre, e Acuerdo sobre los ADPIC no establece ninguna obligacion de hacerlo.

328. Como <e infiere de la pregunta 77 dd Grupo Especid, s los redactores hubiesen tenido €l
proposito de preservar € derecho de los titulares de marcas de fabrica o de comercio a excluir atodos
los demés del uso de la marca, incluidos los titulares de una indicacion geogréfica protegida, habrian
utilizado una terminologia expresa para ello, como por giemplo "sin perjuicio ... del derecho exclusivo
a hacer uso de la marca de fébrica o de comercio”, o hien "los derechos conferidos a los titulares de
las marcas de fabrica o de comercio en virtud del parrafo 1 del articulo 16". Las explicaciones dadas
por los Estados Unidos en su respuesta a esta pregunta no son convincentes:

los Estados Unidos dicen que lareferenciaa "derecho exclusivo a hacer uso', habria

inducido a "confusion"?*, porque "l derecho exclusivo especifico del pérrafo 1 del

aticulo 16 es @ derecho a excluir, y no e derecho a hacer uso per se'?*

204 CE - Prueba documental 58. [sin cursivasen el original].

205 | 5 expresion "derecho exclusivo a hacer uso de una marca de fabrica o de comercio” aparece
también en la Ley Lanham de los Estados Unidos. Véase, por ejemplo, el articulo 1115, titulado "Inscripcién en
€l registro principal como prueba del derecho exclusivo a hacer uso de una marca; excepciones'. (CE - Prueba
documental 6).

206 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 77 del Grupo Especial, parrafo 106.

207 Respuesta de |os Estados Unidos a la pregunta 76 del Grupo Especial, parrafo 102.

208 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 77 del Grupo Especial, parrafo 106.

209 | g,
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No obstante, como se ha demostrado anteriormente, la expresién “"el derecho
exclusvo de uso" es corriente en los textos juridicos relativos a la propiedad
intelectual, entre ellos las leyes relativas a las marcas de fabrica o de comercio de
Australia y los Estados Unidos. Ademés, € derecho a excluir a todos del uso de
marcas de fabrica o de comercio no es mas que € corolario de la exclusividad del
derecho del titular a utilizar dicha marca. No existe ninguna contradiccion ni
confusion.

Los Estados Unidos dicen también que una referencia a los "derechos conferidos en
virtud dd parafo 1 del articullo 16" habria inducido a “"confusion" porque €
mencionado pérrafo describe tres clases de derechos?® Sin embargo, la posicion
estadounidense, como la ven las CE, es que € parrafo 5 del articulo 24 no afectaa
ninguna de estas tres clases de derechos. Asi pues, la férmula sugerida habria
descrito con precision € resultado deseado por los Estados Unidos.

329. Austraia ha sugerido que € Grupo Especia no tiene por qué ocuparse del significado de la
expresion "el derecho a hacer uso de una marca de fébrica o de comercio”.”** Las CE no estan de
acuerdo, y aparentemente tampoco lo estan los Estados Unidos. Las dos expresiones deben
interpretarse conjuntamente porque forman parte de la misma obligacién y contribuyen a su
significado.

330. S laexpreson e derecho a hacer uso de una marca' quiere decir lo que dice, y no "el
derecho a hacer uso de una marca de fébrica o de comercio y a excluir a todos los demés de dicho
uso', como sostienen los Estados Unidos, ello confirmaria lainterpretacion de la expresion "la validez
del registro” que hacen las CE. Si los redactores estimaron necesario especificar que la proteccion de
las indicaciones geogréficas no debe redundar en perjuicio de uno de los dos derechos bésicos del

titular de una marca registrada (el derecho a hecer uso de dla), y no del otro (el derecho a excluir a
otros del uso), de €llo se desprende claramente que no era su intencion impedir que los Miembros
limitasen € segundo derecho afin de permitir e uso de unaindicacion geografica paralelamente ala
de una marca de fébrica o de comercio amparada en la clausula de anterioridad. De ahi la insistencia
de los Estados Unidos en que la expresion "el derecho a hacer uso de una marca' comprende

derecho a excluir a otros. Como Australia no parece compartir esta interpretacion, se ve obligada a
aducir que la expresion "el derecho a hacer uso de una marca' no se aplica a todas las marcas de
fébrica o de comercio registradas, y que & Grupo Especia no tiene necesidad de considerarla.

C) Parrafo 3 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

331. Las CE han alegado que, independientemente de que € parrafo 5 del articulo 24 permita la
coexistencia de indicaciones geogréficas y marcas de fébrica o de comercio anteriores, €
mantenimiento de esta coexistencia es obligatorio en virtud de la disposicion de statu quo dd
péarrafo 3del articulo 247

332.  Audtralia no ha respondido a este argumento. Los Estados Unidos se refirieron a é en su
declaracion oral®*® Las CE han respondido exhaustivamente a los argumentos de los Estados Unidos
en su respuesta a la pregunta 47 del Grupo Especid, alaque seremitea Grupo Especial

219 |bid.
211 Respuesta de Australiaala pregunta 77 del Grupo Especial.
212 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 312 a 314.

213 primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafos 69 a 73.
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d Articulo 17 del Acuerdo sobrelos ADPIC

333.  Las CE han sogtenido subsidiariamente que, aunque se constatase que el Reglamento 2081/92
es incompatible prima facie con e parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque
permite la coexistencia de una indicacion geogréfica registrada con una marca de fébrica o de
comercio anterior, esta coexistencia estaria justificada por € articulo 17 del Acuerdo sobre
los ADPIC**

334. Austrdia no se ha ocupado de este argumento. A continuacion, las CE responderan a los
contraargumentos presentados por 10s Estados Unidos en su declaracion ord™® y en la respuesta a la
pregunta 75 del Grupo Especial.

i) El alcance de la excepcidn es" limitado”

335.  Los Estados Unidos sostienen que e Reglamento 2081/92 no prevé una "excepcion limitada™
porque su alcance es excesivamente amplio®*®:

Ademas, con respecto a acance de la llamada "excepcion”, el Reglamento sobre las
indicaciones geogréaficas elimina totalmente el derecho del titular de la marca a
impedir que cualesquiera terceros la usen de un modo que induzca a confusion, 1o
cual es e demento esencia de su interés legitimo.

336. De hecho, este argumento es claramente erroneo. El Reglamento 2081/92 no "elimina €l
derecho del titular de marca aimpedir que cualesquiera terceros la usen de un modo que induzca a
confusion”. El parrafo 2 del articulo 14 del Reglamento 2081/92 permite € uso concurrente como
indicacion geogréfica de un nombre registrado como marca de fébrica o de comercio, pero solo en
relacion con los productos originarios de la zona designada por la indicacion geogréfica registrada y
que, ademas, cumplan todos los requisitos pertinentes del pliego de condiciones y otros requisitos
para la utilizacion de la indicacion geogréfica registrada. El titular de la marca de fébrica o de
comercio retiene € derecho exclusivo a impedir e uso de dicha denominacién de un modo que
induzca a confusion, por cualquier persona en relacion con cualquier producto que no cumpla las
condiciones necesarias para € uso de laindicacién geogréfica registrada.

337. Hl apartado 3 del articulo 14 del Reglamento 2081/92 limita ain mas € acance de la
excepcion. Aunqgue la interpretacion de dicho apartado por parte de los reclamantes fuera correcta y
ladisposicion no impidiese € registro de todas | as indicaciones geograficas que induzcan a confusion,
ello impediria no obstante € registro de estas indicaciones geogréficas en los casos en que la
probabilidad de confusién fuera mayor, porque las marcas de fébrica o de comercio son de carécter
particularmente distintivo y pueden causar un mayor perjuicio a los titulares de la marca por la
reputacion y la notoriedad de ésta™’

214 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 315 a3109.
215 primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafos 74y 75.
216 primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 75.

217 Esto puede contrastarse con la situacién que crea la legislacion estadounidense, en la que el riesgo
de un parecido con una marca de fabrica o de comercio existente nunca se considera argumento pertinente para
no reconocer una indicacion geogréfica de los vinos. Véase el asunto Sociedad Andnima Vifia Santa Rita v US
Dept. of the Treasury, 193 F. Supp. 2d 6 (D.D.C. 2001) (Estados Unidos - Prueba documental 48). De ahi €l
reconocimiento de indicaciones geogréficas tales como "Rutherford” o "Santa Rita Hills', a pesar de la
existencia de marcas anteriores practicamente idénticas como "Rutherford Vintners' y "Santa Rita'. En cambio,
los titulares de las marcas se ven obligados a interponer demandas judiciales por violacion contra cada uso
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338.  H articulo 17 menciona expresamente, como gemplo de excepcidn limitada, "el uso lea de
términos descriptivos”. El concepto de "términos descriptivos™ incluye, entre otros, cualquier término
utilizado para indicar € lugar de origen de un producto.’® En otras paabras, esta expresion incluye
cualquier término utilizado como "indicacion de procedencia” en €l sentido del Convenio de Paris.
Las indicaciones geograficas son una subdivision de la categoria de indicaciones de origen. El @mbito
de los usuarios potenciales de unaindicacion geogréfica registrada con arreglo a Reglamento 2081/92
es mas reducido que e de los usuarios potenciales de una indicacion de procedencia que no reline las
caracteristicas de una indicacion geografica, porque los productos que llevan una indicacién
geogréfica registrada deben cumplir con un determinado pliego de condiciones y otros requisitos,
mientras que una indicacion de procedencia puede ser utilizada por cualquier producto que tenga ese
origen. Si el "uso lead" de unaindicacion de procedencia retine | as caracteristicas de una "excepcién
limitada", como parecen reconocer los Estados Unidos, también debe reunirlas, a fortiori, € uso led
de una indicacion geogréfica registrada en virtud del Reglamento 2081/92.

particular de la indicacion geografica. De nuevo puede decirse que las leyes de las CE protegen mejor los
derechos de los titulares de las marcas de fabrica o de comercio que laley estadounidense.

218 En |os Estados Unidos, los tribunales han estimado que las indicaciones geogréficas reconocidas
para el vino son términos descriptivos. Véase Sociedad Andnima Vifia Santa Rita v US Dept. of the Treasury,
193 F. Supp. 2d 6 (D.D.C. 2001) (Estados Unidos- Prueba documental 48):

Como el ATF explica adecuadamente en su oposicion: "las designaciones de AVA se diferencian de
las marcas de fébrica o de comercio porque estas Ultimas se utilizan para comunicar al consumidor la identidad
del fabricante o el productor de la mercancia, mientras que la AVA se usa para describir el origen geogréafico de
la mercanciay pueden utilizarla muchos fabricantes de vinos'. ... Asi pues, a aprobar la AVA Santa Rita Hills,
el ATF no ha creado ningiin nombre 0 marca propios, sino que se ha limitado a reconocer su singularidad
viticolay confirmar la delimitacion de laregion.

219 A |as CE les resulta dificil entender la explicacion facilitada por Australia en su respuesta ala
pregunta 80 del Grupo Especial en el sentido de que la excepcién prevista en €l articulo 122 de la Ley sobre
Marcas de Fabrica o de Comercio de Australia (CE - Prueba documental 7) con respecto a "uso de buenafe" de
un signo utilizado "paraindicar el origen geogréfico" de un producto no es vélida con respecto a una"indicacién
geogréfica definida por el Acuerdo sobre los ADPIC", porque € articulo 6 (CE - Prueba documental 59) de esta
Ley define expresamente la nocion de "indicacion geografica. A juicio de las CE, con todo el respeto debido,
esto es un non-sequitur manifiesto. Segun el articulo 6, en relacion con los productos originarios de un
determinado pais o de una regién o localidad de dicho pais, por indicacion geografica se entiende un signo
reconocido en ese pais que indica que los productos: a) son originarios de ese pais, region o localidad; y b)
poseen la calidad, reputacidn u otra caracteristicaimputable a su origen geogréfico.

Asi pues, es evidente que la expresion "signos uilizados para indicar €l origen geografico de los
productos”, que aparece en €l articulo 122, incluye cualquier signo comprendido en |la categoria de indicaciones
geogréficas con arreglo aladefinicién del articulo 6.

Aungue, como ha sefialado Australia, el articulo 61 (CE - Prueba documental 60) prevé la denegacion
de una solicitud de registro de una marca de fébrica o de comercio que contenga una indicacion geogréfica, o
consista en una indicacion geogréfica, esta disposicion esta sujeta a excepciones, ncluida la que tiene por
finalidad aplicar e pérafo 5 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Como consecuencia, la
interpretacion de Australia del articulo 6 tendria la consecuencia manifiestamente absurda de que las
indicaciones geogréficas, que en principio tendrian derecho a ser protegidas ®n arreglo a Acuerdo sobre
los ADPIC, no podrian utilizarse con arreglo a la excepcion de "uso de buena fe", mientras que otras
indicaciones de procedencia que no son indicaciones geograficas y no tienen derecho ala proteccion con arreglo
ala Seccion 3 delaParte Il del Acuerdo sobrelos ADPIC, si podrian acogerse a esa excepcion.
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i) La excepcion "tiene en cuenta” los intereses de los titulares de las marcas de fabrica o de
COMercio

339. Ensu Primeradeclaracion oral, los Estados Unidos alegaron que el apartado 2 del articulo 14
del Reglamento 2081/92 no esta comprendido en las disposiciones del articulo 17 porque™:

Deberia ser posible informar a los consumidores acerca del origen de un producto y
sus caracteristicas mediante € uso de términos descriptivos en un sentido no
relacionado con la marca sin confundir afirmativamente al consumidor sobre la
procedencia de los productos.

340. LosEgados Unidos repiten de nuevo literamente este mismo argumento en su respuesta ala
pregunta 75 del Grupo Especial®® Sin embargo, las CE siguen sin ver lo que los Estados Unidos
quieren decir exactamente.

341. Este argumento hace pensar que los Estados Unidos areen que una excepcion puede no estar
justificadaen virtud del articulo 17 s no evita cualquier riesgo de confusion con la marca de fabrica o
de comercio. Asi pues, los Estados Unidos parecen transferir a articulo 17 la interpretacion dada por
los tribunales estadounidenses a la excepcion de "uso leal" prevista en la legidlacién en materia de
marcas de los Estados Unidos. Segun esta interpretacion, como se recoge en la respuesta de los
Estados Unidos ala pregunta 80 del Grupo Especial®:

El usuario que invoque € uso leal debe adaptar y disefiar su w0 de la indicacion
geogréfica de un modo que no cause una posibilidad de confusion del consumidor.

342. Edainterpretacion de la excepcion de "uso led" de los Estados Unidos no puede transponerse
a articulo 17 porque haria inoperante y superflua esta disposicion. El articulo 17 es una excepcion al
parrafo 1 del articulo 16, que no entra en juego S no se ha cometido una violacion prima facie de los
derechos exclusivos concedidos en virtud del parrafo 1 del articulo 16. Si el uso de una indicacion
geogréfica no da lugar a un riesgo de confusion con una marca registrada anterior, no se produce
ninguna violaciéon del parrafo 1 del articulo 16 y, por consiguiente, no es necesario invocar €l
articulo 17. Laaplicaciéon dd articulo 17 presupone necesariamente que |os usos que han sido objeto
de la excepcion dan lugar a un riesgo de confusion con la marca de fébrica o de comercio. Prescribir
como condicién paralaaplicacion del articulo 17 que los usos que son objeto de la excepcion no den
lugar a un riesgo de confusién con la marca de fébrica o de comercio haria que esta disposicion fuera
del todo redundante.

343.  Por otra parte, e argumento de los Estados Unidos puede entenderse en e sentido de que,
para que esté justificado con arreglo a aticulo 17, € riesgo de confusién debe limitarse a lo
estrictamente necesario. No obstante, €l texto del articulo 17 no ofrece ningun fundamento para esta
interpretacion estricta. El mencionado articulo no prevé ninguna prueba de "necesidad’, a diferencia
de otras excepciones del Acuerdo sobre los ADPIC (por gemplo, € parafo 2 dd articulo 3, d
parrafo 2 dd articulo 27, e parrafo 3 del articulo 39 y € apartado b) del articulo 73), o de otros
Acuerdos de la OMC (por gemplo, los apartados &) b) y d) del articulo XX de GATT).*® Todo lo

220 primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 75. Sin cursivas en el original.

221 parrafo 94.

222 prrafo 120.

223 En el asunto Estados Unidos - Gasolina, paginas 14 a 19, el Organo de Apelacion reprendio al
Grupo Especial por haber entendido que en el parrafo g) del articulo XX se contemplaba un requisito de

necesidad cuando en este parrafo, a diferencia de otras excepciones incluidas en el articulo XX, el término
"necesario” no aparece.
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que exige e articulo 17 es que la excepcidn "tenga en cuenta” |os intereses legitimos del titular de la
marcay de terceros.

344.  Lostérminos empleados en € articulo 17 pueden contrastarse con los de los articulos 13, el
parafo 2 del aticulo 26 y € articulo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establecen que las
excepciones no deben causar "un perjuicio injustificado” a los intereses dd titular del derecho. Este
€s un requisito méas estricto que € de "tener en cuenta” smplemente®** |os intereses de los titulares de
los derechos, aungue, no obstante, no llega a ser un requisito de "necesidad".

345.  Los Estados Unidos aducen también que la excepcién invocada por las CE no esta justificada
con arreglo a articulo 17 porque no*:

se tienen en cuenta los intereses de los titulares de lamarca 'y de los terceros, caso por
caso, Y segun laforma en que se utilice e término descriptivo.

346. De nuevo los Estados Unidos incluyen en € articulo 17 condiciones de su propia legislacion
sobre marcas que no encuentran ningin fundamento en esa disposicion. Segun € articulo 17, la
excepcion debe "tener en cuenta” |os intereses de los titulares de las marcas y de los terceros, sin que
se prevea ningn método particular paradlo. Los Miembros pueden optar por definir una excepcion
en términos muy extensos y dejar una amplia discrecion a sus tribunales para aplicarla caso por caso,
como parecen preferir los Estados Unidos.?*® Pero los Miembros pueden encontrar preferible definir
por anticipado con mayor precision las condiciones para la aplicacion de una excepcion en sus leyes o
reglamentos, de un modo que deje menos facultades discrecionales a las autoridades ejecutivas.
Podria decirse que este método es menos flexible que € propugnado por los Estados Unidos, pero
presenta la ventgja de proporcionar una mayor certidumbre juridica a todas las partes interesadas,
incluidos los titulares de marcas de fébrica o de comercio, y no es incompatible per se con €
articulo 17.

347. Entodo caso, las objeciones de los Estados Unidos no tienen ninguna justificacién de hecho.

Como se ha explicado anteriormente en los parrafos 299 a 303, |as preocupaciones expresadas por 10s
Estados Unidos respecto de ciertos usos indebidos de unaindicacién geogréfica registrada son en gran

parte de caracter hipotético y pueden resolverse adecuadamente con € Reglamento 2081/92 y la
legidacion complementaria. Aunque se considerase que las reparaciones de estos usos indebidos que
prevé la legidacion de las CE no son suficientes para asegurar € cumplimiento del parrafo 1 del

articulo 16, s bastarian para considerar que los intereses de los titulares de las marcas y |os terceros se
han tenido debidamente en cuenta, alos efectos del articulo 17.

224 E| péarrafo 2 del articulo 26 y el articulo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC distinguen entre los
intereses de los titulares de derechos, a los que no debe causarse un "perjuicio injustificado” y los intereses de
los terceros, que simplemente "deben tenerse en cuenta’.

225 primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 75.

226 como se ha explicado anteriormente, en el derecho estadounidense los titulares de marcas de
fébrica 0 de comercio no pueden impugnar ante los tribunales la validez de una decisién que reconozca una
indicacion geogréfica para los vinos, so pretexto de que viola sus derechos sobre la marca. Lo que estén
obligados a hacer los titulares es interponer una demanda judicial individual contra cada uso infractor.
En cambio, €l apartado 3 del articulo 14 del Reglamento 2081/92 permite que los titulares de marcas de fabrica
o de comercio impidan a priori €l registro de cualquier indicacién geogréafica propuesta que dé lugar a un riesgo
de confusion con una marca anterior. Esto limita considerablemente €l riesgo de posteriores usos infractores, ya
gue éstos se limitan al uso indebido de un nombre que no induzca per se a confusion.
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iii) El articulo 17 se aplica a los nombres no geogr aficos

348.  Por Ultimo, los Estados Unidos sostienen que no hay "nada en la interpretacién de las CE que
expligue como la excepcion del uso led dd articulo 17 se aplica a las denominaciones no

geogréficas".**’

349. Las CE no entienden € porqué de este argumento. El razonamiento de las CE se aplica por
igua a todas las indicaciones geogréficas, independientemente de que consistan en nombres
geograficos 0 no, porque todas ellas tienen un mismo fin. Estas indicaciones identifican aun
producto como originario de cierta localidad geograflca a la que los consumidores atribuyen una
determinada calidad, reputacion u otra caracteristica.®®

350. No hay nadaen & articulo 17 que excluya a los nombres no geogréficos de su alcance. En
particular, la expreson "términos descriptivos” puede incluir a cualquier término que sirva para
describir € origen de los productos y las caracteristicas imputables a este origen, independientemente
de que sea 0 no un nombre geogréafico.

2. Alegacién 20: El Reglamento 2081/92 no preveé una presuncion de riesgo de confusiéon
en € caso de que se utilice un signo idéntico para productos idénticos

351.  Audtrdiano ha presentado ninguin otro argumento a respecto.

3. Alegacién 21: El apartado 4 del articulo 7 del Reglamento 208102 esincompatible con
el parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC porqgue limita los motivos de
oposicion

352.  Australia no ha presentado ningiin otro argumento al respecto.

353. Las CE observan que, en respuesta a una pregunta suya, Australia no ha podido citar ningin

caso en € que las autoridades comunitarias hayan limitado los motivos de oposicion de conformidad

con e apartado 4 ddl articulo 7 del Reglamento 2081/92, del modo indicado por Austrdia.””® Esto
confirma la interpretacion comunitaria de esta disposicion.

4. Alegaciéon 22: El Reglamento 2081/92 no gar antiza que e Comité vaya a considerar las
oposiciones presentadas por lostitulares de las marcas

354.  Audtrdiano ha presentado ninguin otro argumento a respecto.

B. ALEGACION 23: AL EXIGIR LA COEXISTENCIA DE UNA INDICACION GEOGRAFICA REGISTRADA
Y UNA MARCA ANTERIOR, EL APARTADO 2 DEL ARTICULO 14 COMPLICA
INJUSTIFICABLEMENTE EL USO DE LA MARCA, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 20 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

355.  Audtralia no ha presentado ninglin otro argumento al respecto.

227 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 75 del Grupo Especial, parrafo 96.
228 \/gase el parrafo 1 del articulo 22 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

229 Respuesta de Australiaala pregunta 1 de las CE.
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C. ALEGACION 24: EL APARTADO 1 DEL ARTICULO 14 DEL REGLAMENTO 2081/92 ES
INCOMPATIBLE CON EL PARRAFO 5DEL ARTICULO 24 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
PORQUE NO RECONOCE EL DERECHO DE PRIORIDAD PREVISTO EN EL ARTICULO 4 DEL
CONVENIO DE PARIS

356.  Australia no ha presentado ningun otro argumento, aungue las CE le pidieron que aclarase su
alegacion.

357. Las CE observan que, en respuesta a una pregunta suya, Australia no ha podido citar ni una
sola solicitud de marca de fébrica o de comercio que ®rresponda a la situaciéon descrita en la
degacion de Austraia. ?*°

D. PARRAFOS 1, 2, 3Y 4 DEL ARTICULO 41, ARTICULOS42 Y 43, PARRAFO 1 DEL ARTICULO 44,
ARTICULOS 45, 46,48Y 49 DEL ACUERDO SOBRELOS ADPIC

1. Consideraciones generales

358. En su respuesta a la pregunta 85 del Grupo Especia, Audtralia parece reconocer que las
Partes!ll y IV del Acuerdo sobre los ADPIC no pueden aplicarse acumulativamente a los mismos
procedimientos:

En caso de que & Grupo Especia considere que e procedimiento de decision
establecido en € articulo 15 del Reglamento 2081/92 proporciona efectivamente un
medio para que € titular de una marca de fébrica o de comercio registradaimponga la
observancia de los derechos que deben otorgarse en virtud del parafol del
articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, Audtralia estima que e procedimiento de
decison congtituye un medio destinado a imponer la observancia respecto de esos
derechos, que serige por la Parte 11 del Acuerdo sobre los ADPIC; no le es aplicable
laParte IV del Acuerdo.

359.  El procedimiento de registro establecido en e Reglamento 2081/92, incluido € procedimiento
de oposicion, no es un medio de "lograr” la observancia de los derechos de los titulares de las marcas.
El parrafo 1 dd articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC confiere d titular de una marca de fabricao
de comercio registrada € derecho exclusivo a impedir que cuaesquiera terceros utilicen signos
idénticos o similares para bienes que sean idénticos o similares, cuando ese uso dé lugar a
probabilidad de confusion.

360. El registro de una indicacion geogréfica no eguwale a uso de esa indicacion geogréfica ni
infringe per se ningun derecho dd titular de la marca.>* Esta infraccion 0lo podria resultar del uo
subsiguiente de la indicacion geogréfica registrada por uno de los titulares del derecho. E
Reglamento 2081/92 no impide que los titulares de marcas interpongan una demanda judicial, con
arreglo a las disposiciones aplicables de la legidacién sobre marcas de fébrica o de comercio, contra
e titular de una indicacion geogréfica, s utiliza, y cuando utilice, la indicacion geogréfica, en €

230 Respuesta de Australia ala pregunta 2 de las CE.

21 os tribunales estadounidenses han seguido un razonamiento similar para denegar a los titulares de
marcas de fabrica o de comercio el derecho aimpugnar judicialmente la validez de la decisién de reconocer una
indicacion geogréfica para los vinos, so pretexto de que infringe sus derechos sobre la marca. Véase Sociedad
Anénima Vifia Santa Rita v. US Dept. of the Treasury, 193 F. Supp. 2d 6 (D.D.C. 2001) (Estados Unidos -
Prueba documental 48) ("Si bien la Oficina ha reconocido una AVA con el nombre 'Santa Rita Hills, no ha
usado, imitado ni copiado en absoluto el nombre. Como quiera que esta conducta es un elemento necesario de
una reclamacion de infraccion ... el Tribunal constata que la decision del ATF no contradice, de por si, los
derechos sobre la marca del reclamante”).
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contexto de la cud los titulares de marcas puedan alegar que € registro es invdido o que € uso
particular (o indebido) de laindicacion geogréfica no esta previsto en e Reglamento 2081/92.

361. Las CE observan que, en respuesta a sus preguntas, Austraia ha reconocido que:

la Oficina de Marcas de Fabrica o de Comercio de Australia no es un organismo
judicial®™?;

los procedimientos ante la Oficina de Marcas de Fébrica o de Comercio de Audtralia
no son “procedimientos judiciales' en € sentido del articulo 42 del Acuerdo sobre
los ADPIC™,

la Oficina de Marcas de Fabrica o de Comercio de Australia no tiene facultades para
ordenar |as reparaciones previstas en los aticulos 44, 45y 46.%*

362. A pesar de lo indicado, Australia sostiene que los procedimientos de registro y de oposicion
ante la Oficina de Marcas de Fabrica 0 de Comercio de Australia pueden considerarse
"procedimientos de observancia” en d sentido de lo dispuesto en la Parte 11l del Acuerdo sobre
los ADPIC?*®* No obstante, si asi fuera, de ello se seguiria que los procedimientos de registro y
oposicion de las marcas de fabrica o de comercio en Australia estén regulados por la Parte I11 y no por
la PartelV. Ademés, esto dgnificaria que estos procedimientos infringen claramente las
disposiciones de la Parte I11, y en particular los articulos 42, 44, 45y 46.

363. Australia parece considerar que no existe tal infraccion porque € Tribuna Federa de
Australia puede revisar las decisiones de la Oficina de Marcas de Fébrica o de Comercio.**®
El requisito de que se prevea esta revision judicia figura en la Parte IV, no en la Parte I11 (véase €

parrafo 5 del articulo 62). Ademés, las CE han explicado repetidamente que las decisiones relativas al

registro de conformidad con & Reglamento 2081/92 y |as decisiones de las autoridades de |os Estados
miembros con respecto a las declaraciones de oposicion también estan sujetas a revision por los
tribunales, que pueden ordenar las reparaciones previstas en la Parte 111,  En vista de ello, Austrdia
deberia explicar por qué los procedimientos seguidos por las CE para € registro de indicaciones
geogréficas son incompatibles con la Parte |11, mientras que los procedimientos de Austraia para €

registro de marcas de fabrica o de comercio no lo son.

364. Los Estados Unidos no responden a la pregunta sobre s 1a Oficina de Patentes y Marcas de
los Estados Unidos (USPTO) es un érgano judicia y s los procedimientos sustanciados ante esta

Oficina son procedmientos judiciales, aunque parecen reconocer que no lo son cuando dicen que
dgunos de dlos son “"cuasijudiciales"?® Los Estados Unidos afirman también que "puede
considerarse que algunos aspectos de los procedimientos de la PTO forman parte de los

procedimientos de observancia aladisposicion de los titulares de derechos de los Estados Unidos".?*®

232 Respuesta de Australiaala pregunta 6 b) de las CE.
233 Respuesta de Australiaala pregunta 6 c) delas CE.
234 Respuesta de Australiaala pregunta 6 d) de las CE.
235 Respuesta de Australiaala pregunta 6 a) delas CE.
236 Respuesta de Australiaala pregunta 6 a) delas CE.
237 Respuesta de |0s Estados Unidos a la pregunta 7 de las CE.

238 |pid.
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Por gemplo, seglin los Estados Unidos, un reclamante puede llevar una decision de la USPTO de
cancelar un registro ante un tribunal federal para obtener un mandato judicial®*® Pero lo propio puede
decirse del Reglamento 2081/92. S € titular de una marca de fébrica o de comercio se opone al

registro de una indicacion geogréfica, y su oposicion prospera, puede someter la decision de
denegacidn de registro a un tribunal de un Estado miembro para obtener una orden judicial contra un
uso que conlleve unainfraccion.

365. Ensu Primera comunicacion escrita, las CE sostuvieron que, a los efectos de la Parte 111, la
existencia de una "infraccién” debe determinarse en relacion con la legidacion interna de aplicacion
delaPartell, y no con lapropiaParte |l. De lo contrario, los Miembros se verian obligados a dar un
"efecto directo” a las disposiciones de la Parte II. En relacidn con este argumento, las CE hicieron la
siguiente pregunta a |os reclamantes™®:

¢Seria posible, con arreglo a derecho interno de su pais, que un naciona de las CE,
titular de una marca de fébrica o de comercio australiana o estadounidense, alegara
ante los tribunales del pais que se ha registrado otra marca por la Oficina de Marcas
de Fébrica o de Comercio de Australia o en la Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos en violacion dd parafol de 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?

366. Los Estados Unidos han respondido de un modo evasivo:

... 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, amparédndose en lalegidacion estadounidense.

367. Las CE entienden que "[las razones] amparandose en la legidacion estadounidense”
mencionadas en la respuesta no incluyen laviolacion del parrafo 1 del articulo 16. Por consiguiente,
las CE suponen que los Estados Unidos estan de acuerdo en que la Parte 111 no prevé ninguna
obligacion de proporcionar "procedimientos de observancia" contra la infraccion del parrafo 1 del
articulo 16 propiamente dicho, sino sélo contra la infraccién de las disposiciones de derecho interno
que tienen por objeto aplicar €l parrafo 1 del articulo 16, independientemente de su compatibilidad
con dicho parrafo.

368.  Por su parte, Austraia respondio lo siguiente:

La decision de registrar una marca de fébrica o de comercio esta sujetaarevison de
novo por € Tribunal Federd de Australia En consecuencia, un naciond de las CE
que fueratitular de una marca de fabrica o de comercio australiana podria alegar ante
ese tribuna que la Oficina de Marcas de Fébrica o de Comercio de la Oficina de
Propiedad Intelectua de Australia ha registrado otra marca en violacién de los
derechos exclusivos de utilizar una marca y autorizar su uso por terceros, otorgados
por € articulo 20 de la Ley de Marcas de Fabrica o de Comercio de Austraia, que
pone en aplicacion las obligaciones de Australia derivadas del parrafol del
articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, aungue no se controvirtiera que ese Ultimo
registro estéd en conformidad con todas las disposiciones pertinentes de la Ley.

239 |pid.

240 pregunta 8 de las CE alos reclamantes.
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369. Las CE no entienden esta respuesta, que parece contradictoria. ¢COmo puede reclamar un
titular de las CE de la marca australiana "A" que € registro de la marca australiana "B" infringe €
articulo 20 sin poner en duda que € registro de la marca "B" esté en conformidad "“con todas las
disposiciones pertinentes de la Ley"? En una nota de su respuesta, Austraia confirma que "las
disposiciones de los acuerdos internacionales no surten efecto directo en la legisacion australiana”.
Por lo tanto, las CE entienden que € titular de lamarca "A" no podria reclamar que, s bien la marca
"B" se haregistrado de conformidad con €l articulo 20, este registro debe cancelarse porque incumple
las disposiciones del parrafo 1 ddl articulo 16. Las CE suponen que, en vista de lo dicho, Austraia
estaria de acuerdo en que la situacion descrita en la pregunta no daria lugar per se aunaviolaciéon de
laParte |1l del Acuerdo sobre los ADPIC, independientemente de que el articulo 20 sea compatible o
no con € parrafo 1 ddl articulo 16 del mencionado Acuerdo.

2. Alegacion 25: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el parrafo 1 del articulo 41
del Acuerdo sobrelosADPIC

370.  Ni Austrdiani los Estados Unidos han presentado otros argumentos al respecto.

3. Alegacién 26: El Reglamento 2081/92 es incompatible con € péarrafo 2 del articulo 41
del Acuerdo sobrelosADPIC

371.  Ni Audrdiani los Estados Unidos han presentado otros argumentos a respecto.

372. Las CE observan, no obstante, que, en € contexto de otra alegacion, los Estados Unidos

reconocieron que®*":

a los Estados Unidos probablemente no les resultaria dificil designar una oficina de la
Administracion [estadounidense] parallevar acabo € acto puramente ministerial de
transmitir las solicitudes de registro y las oposiciones a las CE.

373.  Como ya han explicado las CE**, la accion descrita en la respuesta de los Estados Unidos es
todo lo que se requiere de los gobiernos de otros Miembros de la OMC con arreglo a procedimiento
de oposicion. La admision de los Estados Unidos confirma que, contrariamente a las alegaciones de
Augtrdia®®, d requisito de presentar las oposiciones a los gobiernos de otros Miembros de la OMC
no "anade complgidad y retrasos injustificables’.

4, Alegacion 27: El Reglamento 2081/92 es incompatible con e parrafo 3 del articulo 41
del Acuerdo sobrelosADPIC

374.  Australia no ha presentado ninguiin otro argumento a respecto.

5. Alegacion 28: El Reglamento 2081/92 es incompatible con e parrafo 4 del articulo 41
del Acuerdo sobrelosADPIC

375.  Los Estados Unidos no han presentado ningun otro argumento al respecto.

241 Respuesta de |os Estados Unidos a la pregunta 38 del Grupo Especial, parrafo 74.
242 Respuesta de las CE ala pregunta 34 del Grupo Especial, parrafo 86.

243 Primera comunicacion escrita de Australia, parrafo 138.
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Alegacion 29: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el articulo 42 del Acuerdo
sobrelosADPIC

V éanse |as observaciones anteriores, en la seccion "Consideraciones generales’.

ALEGACION 30: EL REGLAMENTO 2081/92 ES INCOMPATIBLE CON EL PARRAFO 1 DEL
ARTICULO 10BISY EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 10TER DEL CONVENIO DEPARIS

Australia no ha presentado ningun otro argumento a respecto.
ALEGACIONES CONSIGUIENTES

Alegacion 31: El Reglamento 2081/92 esincompatible con el parrafo 1 del articulo 2 del
Acuerdo sobrelosADPIC

Australia no ha presentado ninguin otro argumento a respecto.

Alegacion 32: El Reglamento 2081/92 esincompatible con el parrafo 1 del articulo 1 del
Acuerdo sobrelos ADPIC

Australia ha reconocido que esta aegacion depende por entero de otras a egaciones.**

Alegacién 33: La proteccion nacional transitoria proporcionada por los Estados
Miembros esincompatible con € parrafo 1 del articulo 2, el parrafo 1 dd articulo 16, los
parrafos 1, 2y 3 del articulo 41 y/o € articulo 42 del Acuerdo sobrelos ADPIC

Australia no ha presentado ningun otro argumento al respecto.

LA MEDIDA DE LAS CE ES COMPATIBLE CON LA OBLIGACION DE
PROPORCIONAR PROTECCION A LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS DE
CONFORMIDAD CON EL PARRAFO 2 DEL ARTICULO 22 DEL ACUERDO
SOBRE LOSADPIC

Alegacion 34: El Reglamento 2081/92 es incompatible con e parrafo 2 del articulo 22
del Acuerdo sobrelosADPIC

En su Primeracomunicacion escrita, Australia presenté su alegacion del modo siguiente®*®:

El Reglamento N° 2081/92 establece un régimen a escala comunitaria para el registro
y laproteccion de las |G definidas por las CE. Sin embargo, la medida de las CE no
establece -en lo concerniente a esas mismas |G definidas por las CE- medios legales
para que las partes interesadas impidan a escala comunitaria cualquier uso de esas |G
definidas por las CE que induzca al publico a error en cuanto a origen geogréfico de
un producto o cualquier uso que constituya un acto de competencia desleal en el

sentido del articulo 10bis del Convenio de Paris. Por consiguiente, la medida de
las CE es incompatible con e parrafo 2 del articulo 22.

244 Respuesta de Australiaa la pregunta 82 del Grupo Especial.

243 | bid., parrafo 155.
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382. Las CE observaron que esta alegacion esta insuficientemente argumentada y es dificil de
entender. Como se expone mas adelante, después de una audiencia y una ronda de preguntas y
respuestas, esta alegacion sigue estando tan oscura, S no més, como en la Primera comunicacion
escrita de Audtrdia

383. H extracto citado hace pensar que la presunta violacién se produciria por la fata de un
sistema comunitario de proteccion. En su Primera comunicacion escrita, las CE observaron que ni en
el parrafo 2 dd articulo 22, ni en ninguna otra disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC, se ercuentra
fundamento alguno parala afirmacion de que se debe proporcionar proteccion a un nivel territorial en
particular. El Grupo Especia parece compartir la perplgjidad de las CE, ya que pidi6 a Australia que
"indicar[a] cuaquier fundamento que tenga la afirmacién de que los Miembros deben cumplir cada
obligacion del régimen de la OMC a través de unazt’igica medida aplicable en todo su territorio".

Audtralia respondi6 a esta cuestion del modo siguiente™:

Ausdtralia no ha sostenido -y no sostiene- que un Miembro de la OMC deba cumplir
cada obligacién del régimen de la OMC a través de una Unica medida aplicable en
todo su territorio. Lo que Australia sostiene es que, aunque las CE pueden optar por
ofrecer una proteccién més amplia de las indicaciones geograficas definidas por
las CE en € plano comunitario, deben asegurar también que, al hacerlo, no infrinjan
las obligaciones que les impone e Acuerdo sobre los ADPIC. Teniendo en cuenta €l
régimen juridico de las CE, y los términos del Reglamento 2081/92 y de la legidlacion
delas CE y de sus Estados miembros, las CE han aplicado efectivamente un derecho
correspondiente a Acuerdo sobre los ADPIC -en € plano de la Comunidad- sin
aplicar efectivamente las obligaciones consiguientes del Acuerdo sobre los ADPIC en
€l mismo nivd.

384. Las CE desean que quede constancia de que siguen sin entender 1os argumentos en que se
basa la alegacion de Audrdia. En particular, las CE no saben cudles son las "obligaciones
consiguientes del Acuerdo sobre los ADPIC" que las CE deberian haber aplicado a nivel comunitario,
en vez de a nivel de Estado miembro. Ademés, las CE observan que Australia no responde a la
pregunta del Grupo Especial, porque no cita ninguna autoridad en favor de la proposicion de que los
derechosy las "obligaciones consiguientes’ de la OMC deberian aplicarse a mismo nivel. Las CE no
conocen la existencia de ninguna autoridad de este tipo.

385. Ensu Primera comunicacion escrita, las CE observaron que no veian como € uso de una
indicacion geogréfica validamente registrada, que por lo demés es compatible con € Acuerdo sobre
los ADPIC, puede inducir aerror a publico en cuanto a origen geografico de los productos. Las CE
indicaron también que no entendian ddmo € registro 0 € uso de una indicacién geografica de un
modo compatible con lalegidacion interna de las CE, asi como con todas las demés disposiciones del
Acuerdo sobre los ADPIC, incluidos € parrafo 5 ddl articulo 24 y el articulo 16, podria constituir un
acto de competenciadedea en d sentido del articulo 10bis del Convenio de Paris (1967).

386. En respuesta ala pregunta 24 del Grupo Especial, relativa a significado del término "partes
interesadas’ del parrafo 2 del articulo 22, Austraia ofrece un "gemplo” del tipo de "usos" alos que se
refiere:

Por gemplo, es perfectamente posible que existan productos que, aungue
inicidmente se basen en procedimientos de produccion europeos, hayan sido
desarrollados y perfeccionados fuera del pais europeo en que tuvieron su origen y
pasen posteriormente a representar e modelo "internaciona” de ese producto;
registrar e nombre geogréfico inicial con arreglo a Reglamento N°2081/92 en esa

248 Respuesta de Australiaala pregunta 81 del Grupo Especial.
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Situacion -aunque e producto pueda reunir 1os requisitos necesarios para € registro-
podria congtituir perfectamente un uso que induce a error 0 constituye un acto de
competencia dedeal en € sentido del parafo2 de articulo 22 del Acuerdo sobre
los ADPIC, incluso dentro de las CE. Td tipo de medidas estd claramente
contemplado en € texto del parrafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

387. Més adelante, en su respuesta a la pregunta 82 del Grupo Especia, Australia expone lo que
parece ser una version condensada del mismo "gemplo™:

las situaciones previstas en €l parrafo 2 ddl articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC
no se refieren necesariamente a derechos correspondientes a las marcas de fébrica o
de comercio: por gemplo, un término puede haberse convertido en la designacién
genérica de un producto en € comercio internacional antes de recibir proteccion en el
pais de origen.

388. LasCE noven claro s estos "gemplos” se ofrecen simplemente parailustrar la interpretacion
australiana de la nocién de "partes interesadas’, o pretenden ser aegaciones propiamente dichas.
Las CE suponen que Australia no se atreve a presentarlas mas abi ertamente como alegaciones, porque
comprende que son tan provocadoras como infundadas.

389.  En primer lugar, las CE no entienden, ni Australia explica, como € uso de un término que en
e territorio del Miembro "A" no es una descripcion "genérica' ddl producto sino una “indicacién
geogréfica’ en e sentido del parrafo 1 del articulo 22 (o sea, un término que "identifica el origen” del
producto) puede considerarse que "induce a error" alos efectos del parrafo 2 a) del articulo 22 cuando
se utiliza en relacion con productos del origen designado por la indicacion geogréfica, smplemente
porque e mismo término se ha convertido en un término "genérico” en € territorio del Miembro"B".

390. En segundo lugar, € parrafo 2 del articulo 22 se refiere a la proteccion de las indicaciones
geogréficas definidas en € parrafo 1 de ese mismo articulo. El parrafo 2 b) del articulo 22 se aplicaa
los actos de competencia desleal contra los titulares de las indicaciones geogréaficas y no a supuestos
actos de competencia dedea contra otras partes, resultantes del uso legitimo de indicaciones
geogréficas.

391.  Entercer lugar, la conducta descrita por Australia no puede considerarse en todo caso un acto
de competencia desleal con ningun criterio razonable. Australia no se remite a ninguna autoridad en
apoyo de su interpretacion, excepto la cita del tratado de Bodenhausen segin € cua la nocion de
"usos honestos en materia industrial o comercial”, en e sentido del parrafo 2 del articulo 10bis del
Convenio de Paris, incluye los "usos honestos establecidos en e comercio internacional”.**’ Las CE
sostienen que € gercicio de un derecho conferido por un Miembro de la OMC para cumplir sus
obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC no es una "practica deshonesta' del comercio
internacional, en particular cuando este derecho se gerce para evitar que se induzca d publico del
Miembro de la OMC aerror en cuanto a origen de los productos, 0 sea, para evitar un acto genuino
de competencia desleal.

392. Ademés, la interpretacion de Australia provocaria un conflicto entre e parrafo 2 a) del
articulo 22, que exige a los Miembros que proporcionen medios para proteger las indicaciones
geogréficas de otros Miembros, salvo que se hayan convertido en “genéricas’ en su propio
territorio®®, y e pérrafo 2 b) del articulo 22 que, con la interpretacion de Austrdia, exigiria a los
Miembros que proporcionaran medios para impedir e uso de indicaciones geogréficas que son

247 Respuesta de A ustraliaa la pregunta 24.
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"genéricas’ en d territorio de otros Miembros. Es maés, |a interpretacion de Australia crearia un
conflicto dentro del propio parrafo 2 b) ddl articulo 22 porque, como se haindicado anteriormente, €l
hecho de utilizar un término que sea una indicacion geogréfica en € territorio de un Miembro en
relacion con productos gue no tengan ese origen es un acto de competencia dedledl.

393.  Por ultimo, € parrafo 2 b) del articulo 22 se aplica a las "utilizaciones'. El registro de una
indicacion geogréfica no es una "utilizacién" y no puede congtituir per se un acto de competencia
desleal. El presunto acto de competencia desleal seria resultado més bien del uso subsiguiente de una
indicacion geogréfica.  El Reglamento 2081/92 no excluye la aplicacién de las leyes sobre la
competencia dedea de los Estados miembros. En la medida en que la conducta descrita por Austrdia
pudiera considerarse un acto de competencia deded, la utilizacién de una indicacion geogréfica
registrada quedaria comprendida en esas leyes, que se basan todas elas en las disposiciones
pertinentes del Convenio de Paris. Estas leyes no estan comprendidas en el mandato del Grupo

Especid.

2. Alegacién 35: El Reglamento 2081/92 esincompatible con € péarrafo 1 del articulo 1 del
Acuerdo sobrelos ADPIC, porquetambién lo escon e péarrafo 2 del articulo 22

394. Audrdia reconoce que esta alegacion depende por entero de su aegacion respecto del
péarrafo 2 ddl articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC**

3. Alegacion 36: El Reglamento 2081/92 es incompatible con e parrafo 2 del articulo 22
del Acuerdo sobrelosADPIC

395. Ensurespuestaalapregunta 84 del Grupo Especial, los Estados Unidos alegan que € hecho
de que los procedimientos de oposicion estén regulados expresamente en la Parte IV no excluye la
posibilidad de que la falta de un procedimiento adecuado de oposicion sea incompatible también con
el parrafo 2 del articulo 22.

396.  Segln los Estados Unidos, € parrafo 1 del articulo 62 prevé que los procedimientos para la
adquisicion de un derecho de propiedad intelectual puedan violar tanto la Parte IV como otras
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, incluidalaParte ll. Esto es cierto. Por gemplo, no cabe
duda de gue estos procedimientos pueden violar los articulos 3y 4. Ademas, algunas disposiciones de
la Parte |1 establecen normas especiales de procedimiento; por gemplo, € parrafo 5 del articulo 15
prevé que "los Miembros podran ofrecer la oportunidad de oponerse a registro de una marca de
fébrica o de comercio”.

397. A diferenciadel parrafo 5 del articulo 15, e parrafo 2 del articulo 22 no regula expresamente
el derecho de oposicion. A falta de una norma expresa en este sentido en € péarrafo 2 del articulo 2 o
en cuaquier otra disposicion de la Seccion 3 de la Parte 11, no puede suponerse que laintencion de los
redactores fuera detractarse de las normas generalmente aplicables contenidas en la Parte | V.

398. Ademés, d parafo 2 del articulo 22 prescribe que se arbitren "medios” para impedir ciertas
"utilizaciones". El registro de unaindicacién geografica no es una "utilizacion” de tal indicacion. Por
ello, paracumplir las disposiciones del parrafo 2 del articulo 22 no es necesario prever un derecho de
oposicion a registro de una indicacién geogréfica. El parrafo 2 del articulo 22 ni siquiera exige que
se prevea la posibilidad de impugnar directamente la decisién de registro ante los tribunales. Para
cumplir las disposiciones del parafo 2 del articulo 22 basta con que los Miembros prevean la
posibilidad de incoar procedimientos por incumplimiento contra una "utilizacion” particular prohibida
por €l parrafo 2 del articulo 22, en € contexto de los cuales e reclamante pueda impugnar la validez
dd registro, de ser necesario. Lalegidacion de las CE prevé esta posibilidad.

249 Respuesta de Australiaala pregunta 82 del Grupo Especial.
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VII. EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES
DIMANANTESDEL ACUERDO OTC

399. Australia (pero no los Estados Unidos) ha presentado dos aegaciones en relacion con €
Acuerdo OTC:

el apartado 2 dd articulo 12 del Reglamento 2081/92 es incompatible con € parrafo 1
de articulo 2 del Acuerdo OTC (Alegacion 37) %

los articulos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 son incompatibles con € péarrafo 2 del
articulo 2 del Acuerdo OTC (Alegacion 38).%*

400. En su Primera comunicacion escrita, las CE demostraron que las disposiciones del
Reglamento 2081/92 mencionadas por Australia no pueden considerarse reglamentos técnicos en el
sentido de los parrafas 1y 2 del articulo 2 del Acuerdo OTC.*** Ademés, las CE han demostrado que,
en cuaquier caso, las reclamaciones de Australia en relacion con los parrafos 1y 2 del articulo 2 del
Acuerdo OTC carecen de fundamento.”

A. EL REGLAMENTO 2081/92 NO ESUN REGLAMENTO TECNICO

401. Hastaahora Australia ha dado una respuesta muy insuficiente alos argumentos de las CE. En
particular, las CE no creen que Austrdia haya demostrado que las disposiciones del
Reglamento 2081/92 que impugnan congtituyan en efecto un reglamento técnico en el sentido del
articulo 2 del Acuerdo OTC.

1. El apartado 2 dd articulo 12 del Reglamento 2081/92 no es un reglamento técnico

402. Contrariamente a lo que sostiene Australia, € apartado 2 dd articulo 12 del
Reglamento 2081/92 no es un reglamento técnico en e sentido del Acuerdo OTC. En su Primera
comunicacion escrita, las CE adujeron que € apartado 2 del articulo 12 no se aplica a productos
identificables, no describe caracteristicas de los productos y no es un requisito obligatorio.”**
Ademas, en su respuesta a la pregunta 50 del Grupo Especial, las CE explicaron que € requisito de
indicar € origen del producto no es una prescripcion en materia de "etiquetado aplicable a un
producto, proceso 0 método de produccion” en e sentido de lo dispuesto en e punto 1 del Anexo 1
del Acuerdo OTC?*®

403.  Por todas estas razones, € apartado 2 del articulo 12 del Reglamento 2081/92 no es un
reglamento técnico en e sentido de o dispuesto en el Acuerdo OTC.

250 primera comunicacion escrita de Australia, parrafos 234 y siguientes.
251 primera comunicacion escrita de Australia, parrafos 249 y siguientes.
252 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 439y siguientes.
253 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 469 y siguientes.
254 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 443y siguientes.

255 Respuesta de las CE ala pregunta 50 del Grupo Especial, parrafo 120.
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2. Los articulos4y 10 del Reglamento 2081/92 no son un reglamento técnico

404.  Contrariamente a la opinion de Australia, los articulos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 no son
un reglamento técnico en e sentido del Acuerdo OTC.

405. En su Primera comunicacion escrita, las CE explicaron que, al requerir la existencia de
estructuras de control, los articulos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 no establecen caracteristicas de los
productos y, por consiguiente, no pueden considerarse un reglamento técnico en € sentido del punto 1
del Anexo 1 del Acuerdo OTC?*® Las CE recalcaron que € objetivo de requisito de las estructuras
de control consistia en garantizar que se cumpla € pliego de condiciones. Por consiguiente, s se
aceptara, a efectos de la argumentacion, que estos pliegos de condiciones son un reglamento técnico o
una norma, las estructuras de control constituirian un procedimiento de evaluacién de la conformidad
en d sentido del punto 3 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, pero no un reglamento técnico. Asi pues, las
disposiciones aplicables serian los articulos 5 a 9 del Acuerdo OTC, y no los articulos 2 a 4 de este
mismo Acuerdo.

406. En su respuesta a la pregunta 60 del Grupo Especia, Australia ha afirmado que la linea
divisoria entre un reglamento técnico y un procedimiento de evaluacién de la conformidad es "dificil
de precisar en abstracto”. Las CE no estan de acuerdo. Como expusieron las CE en su respuesta a
esta misma pregunta®’, la linea divisoria esti perfectamente clara, y se sigue de las definiciones
contenidas en los puntos 1y 3 del Anexo 1 del Acuerdo OTC. Segin e punto 1 del Anexo 1, un
reglamento técnico "establece las caracteristicas de un producto”. Seguin € punto 3, un procedimiento
parala evaluacion de la conformidad determina "que se cumplen las prescripciones pertinentes de los
reglamentos técnicos o normas’. Con arreglo a estas definiciones, deberia estar claro que €l requisito
de las estructuras de control no es un reglamento técnico.

407.  En su respuesta a la pregunta 60, Australia pregunté a su vez s las CE sostienen que los
"requisitos del articulo 4 del Reglamento sobre e pliego de condiciones’ constituyen un reglamento
técnico. Las CE no sostienen ciertamente que € requisito de que una indicacién geogréfica deba
corresponder a un determinado pliego de condiciones constituye un reglamento técnico. Este
requisito no es més que una condicion para € registro de las indicaciones geogréficas, 0 sea, de un
derecho de propiedad intelectual, y no congtituye de por si un reglamento técnico.

408. Otra cosa seria s un pliego de condiciones establecido para determinadas indicaciones
geogréficas es un reglamento técnico. Las CE no lo creen.  Sin embargo, no es necesario que €
Grupo Especia se ocupe de esta cuestion, ya que Australia no ha presentado ninguna aegacion
concreta con respecto a un determinado pliego de condiciones. Baste con sefialar que, incluso s
aceptara como hipoétesis la tesis de Australia de que en cierto modo € pliego de condiciones es un
reglamento técnico, tampoco constituiria un reglamento técnico € requisito de bs estructuras de
control.

409.  Por estos motivos, € requisito de las estructuras de control establecido en los articulos 4 y 10
del Reglamento 2081/92 no constituye un reglamento técnico en e sentido del Acuerdo OTC.

256 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 458 y siguientes.

257 Respuesta de |as CE ala pregunta 60 del Grupo Especial, parrafos 132 a 134.
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B. ALEGACION 37 EL APARTADO 2 DEL ARTICULO 12 DEL REGLAMENTO 2081/92 ES
INCOMPATIBLE CON EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 2 DEL ACUERDOQOTC

410. Audrdia ha alegado que @ apartado 2 de articulo 12 dd Reglamento 2081/92 es
incompatible con & pérrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo OTC.*®

411.  Como indicaron las CE en su Primera comunicacion escrita, € apartado 2 ddl articulo 12 es
plenamente compatible con € pérrafo 1 dd articulo 2 del Acuerdo OTC*° En paticular, las CE
explicaron que € apartado 2 del articulo 12 del Reglamento 2081/92 se aplica a las indicaciones
geogréficas nacionales y extranjeras sin discriminacion alguna, por cuanto exige de hecho la
indicacion del pais de origen para la indicacion geografica homoénima que se protege mas tarde,
independientemente de que sea unaindicacion de las CE o de terceros paises.

412. Las CE observan que, en su respuesta a la pregunta 53 del Grupo Especial, Austraia ha
indicado que, con esta interpretacion, e apartado 2 del articulo 12 no seria incompatible con el

parrafo 1 dd articulo 2 del Acuerdo OTC. No obstante, Australia dice dudar de que la interpretacion
dada por las CE sea correcta. Como las CE explicaron ya en su respuesta a laaegacion 3, estas dudas
son infundadas.*®

413.  En consecuencia, € apartado 2 del articulo 12 del Reglamento 2081/92 no es incompatible
con d parrafo 1 dd articulo 2 del Acuerdo OTC.

C. ALEGACION 38: LOS ARTIiCULOS 4 Y 10 Y EL APARTADO 1 DEL ARTICULO 12 DEL
REGLAMENTO 2081/92 SON INCOMPATIBLES CON EL PARRAFO 2 DEL ARTICULO 2 DEL
ACUERDO OTC

414. Audrdia ha alegado que los artticulos 4 y 10 y el apartado 1 dd articulo 12 del
Reglamento 2081/92 son incompatibles con e pérrafo 2 del articulo 2 del Acuerdo OTC.***

415. Lasaegaciones de Australia a este respecto son similares a las que plantean ahora los Estados
Unidos en relacion con las disposiciones relativas a trato nacional dal Acuerdo sobre los ADPIC y

el GATT (Alegaciones 1bisy 12his). En su respuesta ala aegacion 1bis, las CE expusieron ya en
detalle que d requisito de las estructuras de control es necesario para € logro de los objetivos del
Reglamento 2081/92, y no restringe el comercio més de lo necesario para la consecucion de estos
fines. Estos argumentos son aplicables también a la aegacion de Australia en relacion con e

parrafo 2 ddl articulo 2 del Acuerdo OTC. En consecuencia, las CE se remiten a su argumentacion
relativa ala alegacion 1bis a este respecto.”®

416.  Asi pues, € Reglamento 2081/92 es plenamente compatible con e parrafo 2 del articulo 2 del
Acuerdo OTC.

258 primera comunicacion escritade Australia, parrafos 234 y siguientes.
259 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 469 y siguientes.
260\ /4 4

Véase supra, parrafo 143.
261 primera comunicacion escrita de Australia, parrafos 249 y siguientes.

262 \/ éase supra, parrafo 91.
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VIII. ALEGACIONES 39 Y 40: LA MEDIDA DE LAS CE ES COMPATIBLE CON EL
PARRAFO 1 DEL ARTICULO 65 DEL ACUERDO SOBRE LOSADPIC Y CON EL
PARRAFO 4 DEL ARTICULO XVI DEL ACUERDO SOBRE LA OMC

417.  Los Estados Unidos han aegado que las CE no han cumplido las obligaciones que les
corresponden en virtud del parrafo 1 del articulo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC**  Por su parte,
Australia ha aegado que las CE no han cumplido las obligaciones que les corresponden en virtud del
parrafo 4 del artticulo XV1 del Acuerdo sobre laOMC**

418. Ambas aegaciones dependen de las alegaciones sustantivas antes examinadas. Como estas
alegaciones carecen de fundamento, las alegaciones consiguientes en relacion con el parrafo 1 del
articulo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC y con € parrafo 4 del articulo XVI del Acuerdo sobre
la OMC carecen igualmente de fundamento.

IX. CONCLUSON

419.  Por las razones antes expuestas, las CE reiteran las conclusiones a las que llegaron en su
Primera comunicacion escrita.

263 primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 190.

264 primera comunicacion escrita de Australia, parrafo 267.
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l. INTRODUCCION

1 Las Comunidades Europeas celebran esta oportunidad de exponer sus opiniones sobre la
presente diferencia. En nuestra declaracion de la mafiana dimos respuesta a los escritos de réplica de
los reclamantes. Nos referiremos a las reclamaciones en € mismo orden en que lo hicimos en
nuestras comunicaciones escritas.

2. Aunque hemos procurado evitar repeticiones innecesarias, € €eevado numero de
reclamaciones, junto con € hecho de que en cada reclamacion los reclamantes a menudo exponen
argumentos divergentes, s no contradictorios, nos ha impedido ser todo lo concisos que hubiéramos
guerido en esta fase de las actuaciones. No obstante, confiamos en que € Grupo Especia entendera
gue las CE no pueden dgjar sin respuesta |os numerosos argumentos nuevos, y en algunos casos las
nuevas reclamaciones, presentados por |os reclamantes en sus escritos de réplica.

. LA EVALUACION OBJETIVA DEL CONTENIDO DEL REGLAMENTO 2081/92

3. Los reclamantes y las CE discrepan en cuanto a la interpretacion que debe darse a un cierto

nimero de disposiciones del Reglamento 2081/92. Por consiguiente, una tarea central del Grupo

Especial consistira en determinar € significado correcto del Reglamento 2081/92 como medida de la
legidacioninternade las CE. El Grupo Especia debe llevar a cabo esta tarea de conformidad con €l

articulo 11 del ESD, que prescribe que € Grupo Especia ha de hacer "una evaluacion objetiva del

asunto que se le haya sometido”.

4. En esta fase las CE no desean repetir lo que ya dijeron en sus anteriores comunicaciones.”
Sinembargo, como se trata de una cuestion horizontal de cierta importancia para bastantes
alegaciones, y como los reclamantes persisten en interpretar varias de las disposiciones del
Reglamento 2081/92 de un modo que no corresponde a significado de la medida, las CE desean hacer
algunas observaciones generales sobre la evaluacion objetiva del mencionado Reglamento 2081/92.

5. En primer lugar, y lo que es quizas més evidente, debe recordarse que, como la interpretacion
del Reglamento 2081/92 es una cuestion féctica, es alos reclamantes a quienes corresponde demostrar
que e Reglamento 2081/92 tiene e dignificado que dicen que tiene. Sin embargo, en sus
comunicaciones los reclamantes han tratado repetidamente de hacer recaer esta responsabilidad en
las CE, y han pedido alas Comunidades que demuestren que sus reclamaciones no estan justificadas?
Esto esinadmisible. Para demostrar su argumentacion, los reclamantes no pueden limitarse a afirmar
hechos sino que deben demostrar que la interpretacion del Reglamento 2081/92 que defienden es la
Unica correcta, teniendo en cuenta € texto, los objetivos y € contexto de la medida en €
ordenamiento juridico de las CE.

6. En segundo lugar, la evauacion del contenido del Reglamento 2081/92 ha de ser objetiva.
Ensus comunicaciones los reclamantes defienden sistematicamente las interpretaciones del
Reglamento 2081/92 que son menos compatibles con las obligaciones que incumben a las CE en €
marco de la OMC. En cambio, los reclamantes descartan sisteméticamente las interpretaciones del
Reglamento 2081/92 que no entrafian un incumplimiento de las obligaciones derivadas de la OMC,
aungue estas interpretaciones se desprendan del texto, los objetivos y e contexto del Reglamento.
Nosotros afirmamos que este enfoque de la interpretacion del Reglamento 2081/92 no constituye una
evaluacion objetiva de los hechos.

! Respuesta de las CE a la pregunta 1 del Grupo Especial, parrafos 1 y siguientes; Segunda
comunicacion escritade las CE, parrafos 3y siguientes.

2 Respuesta de | os Estados Unidos ala pregunta 1 del Grupo Especial, parrafo 1.
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7. En tercer lugar, como medida de la legidacion interna de las CE e Reglamento 2081/92 debe
interpretarse de conformidad con los principios de interpretacion aplicables en € ordenamiento

juridico interno de las Comunidades. En consecuencia, un elemento especialmente importante para la
interpretacion del Reglamento 2081/92 son las obligaciones internacionales de las Comunidades
Europess, incluidas las derivadas de los Acuerdos de la OMC. Contrariamente a lo que Austraia
sigue afirmando, esto no tiene nada que ver con que las normas juridicas derivadas de la OMC tengan
un "efecto directo” en e ordenamiento juridico de las CE, o que € Tribuna Europeo de Justicia pueda
examinar la legalidad de las medidas comunitarias en funcion de su compatibilidad con las
obligaciones dimanantes de la OMC.?

8. El Tribuna Europeo de Justicia ha sostenido en varias aasiones que la legidacion de las
Comunidades debe interpretarse a tenor de sus obligaciones internacionales.” Este principio es
sumamente pertinente para el caso que nos ocupa. Parece excluido que, frente a dos interpretaciones
igualmente posibles de wa disposicion del derecho comunitario, e Tribunal de Justicia vaya a
inclinarse por aquella que entrafia una violacion de las obligaciones dimanantes de la OMC, y no por
otra que no produzca este resultado.

9. Como gemplo préactico del modo en que € Tribuna Europeo de Justicia tiene en cuenta las
normas juridicas de la OMC en lainterpretacion de la legislacion comunitaria, las CE se han remitido
d falo de Tribuna en e caso Petrotub.® Para sorpresa de las CE, los Estados Unidos han
considerado que este caso no s6lo es instructivo, sino también "preocupante”’.® A juicio de las CE, d

falo Petrotub debe causar un sentimiento de seguridad a los reclamantes, y no de preocupacion.

En estefallo € Tribuna dio efecto a una disposicion del Acuerdo Antidumping, partiendo del hecho
de que & Reglamento Antidumping de las CE tenia por objeto aplicar este Acuerdo. El Tribunal de
Justicia llegd a esta conclusion pese a que € Reglamento Antidumping no contenia ninguna referencia
especifica a la disposicion aplicada, y mucho menos una clausula parecida a la férmula "sin
perjuicio”, que figuraen € pérrafo 1 dd articulo 12 del Reglamento 2081/92."

10. Los Estados Unidos han dicho también que, en e asunto Petrotub, la Comisién defendié una
posicion ante € Tribunal de Justicia contraria a la que habia adoptado en su respuesta a las preguntas
del Comité Antidumping dela OMC.? Las CE no creen que esto sea pertinente para e asunto actual.
Lo que es pertinente es que, a pesar de la posicion contraria de la Comisién'y del Consgjo, € Tribunal
de Justicia tuvo en cuenta las obligaciones internacionales de la Comunidad y las declaraciones de
las CE en laOMC, y aplico esas obligaciones internacionaes.

3 Segunda comunicacion escrita de Australia, parrafo 42.

* Respuesta de las CE a la pregunta 15 del Grupo Especial, parrafos 32 y siguientes; Segunda
comunicacion escrita de las CE, parrafos 18 y siguientes.

® Respuesta de |as CE ala pregunta 15 del Grupo Especial, parrafo 36.
6 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 13.

” Los Estados Unidos han tratado de poner en duda este hecho, sefialando que en el fallo Petrotub e
Tribunal de Justicia mencioné también el articulo 253 del Tratado CE (antes articulo 190 CE), que establece la
obligacion general de indicar los motivos de los actos |legislativos de las Comunidades (Segunda comunicacion
escrita de los Estados Unidos, parrafos 17 y 18). Las CE no ven la pertinencia de esta distincion. Tanto si €l
Tribunal aplica el Reglamento Antidumping de las CE, como si aplicael articulo 253 del Tratado CE, subsiste el
hecho de que hainterpretado la legislacion de las CE de conformidad con los compromisos de las Comunidades
con laOMC. El hecho de que haya actuado de este modo, incluso con respecto a una disposicion del derecho
primario de las CE, deberiafortalecer la confianza de los Estados Unidos, y no reducirla

8 Segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 14.
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11. En & caso del Reglamento 2081/92, |as razones para interpretarlo alaluz de los compromisos
delas CE en laOMC alin son més claras. El Reglamento 2081/92 contiene referencias inequivocas a
las obligaciones internacionales, en particular en € parrafo 1 del articulo 12. En las actuaciones
presentes, las CE han explicado publicamente y sin ambigliedades la interpretacion que debe darse a
las disposiciones conflictivas del Reglamento. Considerando la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Judticia, no es de dudar que e Tribunal tomard debidamente en cuenta este punto en su
interpretacion del Reglamento.

12, En su Segunda comunicacion, los Estados Unidos han sugerido que las explicaciones
ofrecidas por las CE no deben tenerse en cuenta porque "carece[n] de fuerza juridica’. Ademas, los
Estados Unidos han evocado la posibilidad de que & Consgo, los "25 Estados miembros', o los
particulares puedan impugnar lainterpretacion "de la Comision”.

13. A este respecto, las CE desean recordar de nuevo que las explicaciones se han facilitado al
Grupo Especia en nombre de las Comunidades Europeas, y no de una institucion comunitaria en
particular. En segundo lugar, la cuestion planteada a Grupo Especia comprende la interpretacion de
un acto de derecho interno dentro del ordenamiento juridico propio del pais interesado. No es
necesario pues crear nuevas obligaciones legales, sino més bien determinar € significado correcto de
la medida comunitaria dentro del sistema juridico de las CE. No basta con que los reclamantes
evoquen € riesgo de que pueda impugnarse la interpretacion del Reglamento. En un sistema basado
en la primacia de la ley, toda medida legal puede impugnarse en principio. Sin embargo, lo que hay
que preguntarse es s esta impugnacion tiene probabilidades de prosperar, y esto es lo que los
reclamantes no han demostrado.

14. En su Segunda comunicacion, los Estados Unidos afirman que "sS no es posible una
interpretacion compatible con la OMC, @ Tribuna Europeo de Justicia aplicara exclusivamente e
derecho comunitario”.® Las CE podrian estar de acuerdo con esta afirmacion; no obstante, en su
comunicacion los Estados Unidos no aplican correctamente su propia norma. No basta con que los
reclamantes demuestren que es posible una interpretacion incompatible con la OMC: lo que han de
demostrar es que es imposible unainterpretacion compatible con laOMC. Como demostraran las CE
para las distintas aegaciones, |os reclamantes no han probado este extremo.

[1. EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DE
TRATO NACIONAL, Y NO IMPONE UN REQUISITO DE DOMICILIO O
ESTABLECIMIENTO

15. Pasamos a tratar ahora de las aegaciones segun las cuaes el Reglamento 2081/92 constituye
una violacion de las disposiciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y del GATT, asi
como de la prohibicion sobre las condiciones de domicilio y establecimiento del péarrafo 2 del

articulo 2 del Convenio de Paris.

A. EL TRATO NACIONAL EN EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC (PARRAFO 1 DEL ARTICULO 3 DEL
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, Y PARRAFO 1 DEL ARTICULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS
ADPIC, JUNTO CON EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 2 DEL CONVENIO DE PARIS)

1. Significado y alcance del trato nacional en € Acuerdo sobrelos ADPIC

16. Antes de ocuparnos de las distintas alegaciones planteadas en relacion con las disposiciones
de trato naciona del Acuerdo sobre los ADPIC, creemos necesario hacer |as siguientes observaciones
generales:

9 Segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 16.
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el trato nacional previsto en e Acuerdo sobre los ADPIC concierne d trato de los
nacionales,

el Reglamento 2081/92 no hace ninguna discriminacion entre nacionales;
el Reglamento 2081/92 no entrafia una discriminacion defacto entre nacionales,

el hecho de que se apliquen disposiciones juridicas distintas no prueba que exista un
trato menos favorable.

a) El trato naciona previsto en e Acuerdo sobre los ADPIC concierne el trato a nacionales, y no
a productos o residentes

17. Como indicaron las CE en sus anteriores comunicaciones, a diferencia de lo que ocurre con €l
parafo 4 del articulo 111 del GATT, las disposiciones relativas a trato nacional del Acuerdo sobre
los ADPIC conciernen ala discriminacion entre nacionales, y no entre productos o residentes'°

18. En su Segunda comunicacion los reclamantes siguen negando esta diferencia esencia entre el
trato nacional previsto en e GATT y e contemplado en € Acuerdo sobre los ADPIC Segin los
reclamantes, €l hecho de que se apliquen disposiciones juridicas distintas segin donde esté situada la
zona a que se refiere la indicacion geogréfica equivale a una discriminacion entre nacionales.”
A juicio de las CE, estainterpretacion es incompatible con las disposiciones relativas al trato nacional
del Acuerdo sobre los ADPIC.

19. El parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC -y, de modo andlogo, € parrafo 1 del
articulo 2 del Convenio de Paris- exige que los Miembros de la OMC otorguen alos nacionaes de los
demés Miembros un trato no menos favorable que €l que conceden a sus propios nacionales. Esta
referencia a los nacionales en el Acuerdo sobre los ADPIC es intencional, y tiene un significado
explicito.

20. En sus comunicaciones, los reclamantes no ofrecen una interpretacion logica de este
concepto.  Su argumento es que € Reglamento exige que los nacionaes de paises extranjeros se
hagan residentes o0 se establezcan en las CE, y que, debido a este requisito, los nacionales de paises
extranjeros se ven obligados a hacerse "nacionales de las CE"."®> Este argumento es falso por
dos conceptos. En primer lugar, como demostraran las CE, € Reglamento 2081/92 no contiene
ningun requisito de domicilio o establecimiento. En segundo lugar, aunque un nacional de un pais
extranjero se domicilie o establezca en las CE, esto no significa que se haga naciona de las CE.

21. La nacionalidad por una parte, y € domicilio y € establecimiento por la otra, son conceptos
digtintos que no pueden equipararse como sugieren los reclamantes. En € caso de las personas
fisicas, por nacional se entiende la persona que posee la nacionalidad de un pais de conformidad con
las leyes de dicho pais. Ni enlas CE, ni en los Estados Unidos o en Australia, adquiere una personala
nacionalidad por e mero hecho de ser residente. Por su parte, la nacionalidad de las personas

10 Primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 104 y siguientes, Segunda comunicacion escritade
las CE, parrafos 28 y siguientes.

1 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, péarrafos 25 y siguientes; Segunda
comunicacion escritade Australia, parrafo 182.

12 |_osreclamantes han presentado argumentos similares con respecto al derecho de oposicion.

13 segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 29.
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juridicas se define con arreglo a diversos criterios distintos a del establecimiento, € mas importante
delos cuales es @ derecho de constitucion de sociedades.

22. El hecho de que la nacionalidad y el domicilio sean conceptos distintos se ve corroborado en
el propio Acuerdo sobre los ADPIC. Varias disposiciones de este Acuerdo (parrafos 4 del articulo 24
y 3y 4 dd articulo 40), hablan de "nacionaes o domiciliarios’, atitulo opcional. Si los redactores del
Acuerdo sobre los ADPIC hubieran querido referirse a la vez a "naciondes y domiciliarios', en €

parrafo 1 dd articulo 3 de dicho Acuerdo, lo podrian haber hecho muy fécilmente. El que no lo
hicieran denota que € trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC estaba pensado para aplicarlo entre
nacionales, y no entre domiciliarios. Lo propio se infiere de la prohibicion especifica de condiciones
de domicilio y establecimiento del parrafo 2 del articulo 2 del Convenio de Paris, que de lo contrario
habria sido superflua.

23. El Unico pasaje del Acuerdo sobre los ADPIC que han invocado |os Estados Unidos en abono
de su interpretacion es la nota 1 del parrafo 3 del articulo 1. En su Segunda comunicacion, los
Estados Unidos afirman de nuevo que esta disposicion "se aplicaria a las CE, entre otros Miembros de
laOMC".** Esto es patentemente erréneo. La nota 1 define Gnicamente & término "nacional" para
territorios aduaneros distintos que formen parte de otro Estado, y que por consiguiente no puedan
tener una "naciondidad". Asi pues, la mencionada nota se aplicaria, por gemplo, a Taipei Chino, a
Hong Kong, China, 0 a Macao, China, y no alas CE, ni a otros Miembros de la OMC que no sean
territorios aduaneros distintos.

24. En consecuencia, € Grupo Especia debe constatar que el parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo
sobre los ADPIC prescribe e trato naciona entre nacionales, y no entre domiciliarios o entre
productos.

b) El Reglamento 2081/92 no discrimina entre nacionales

25. Una vez puesto en la perspectiva adecuada € parrafo 1 del aticulo 3 del Acuerdo sobre
los ADPIC, es evidente que € Reglamento 2081/92 no discrimina entre nacionaes.

26. En defensa de sus alegaciones, los reclamantes mencionan en particular €l hecho de que €
Reglamento 2081/92 contiene disposiciones gque regulan € registro de las indicaciones geogréficas
seguin donde esté situada la zona geogréfica a la que corresponde laindicacion. Los Estados Unidos
han afirmado que "existe una estrecha relacion entre la zona geogréfica que da lugar a derecho a una
indicacion geogréfica y la nacionalidad del titular del derecho".™ Ademés, los Estados Unidos
aducen que "toda persona juridica que produzca u obtenga productos agricolas o aimenticios en un

pais pasara a ser, en lapréctica, y, quizés, en derecho, una persona juridica de dicho Miembro™.*

27. Las CE sodstienen que estas declaraciones no estan respaldadas por hechos.  El
Reglamento 2081/92 no contiene ningun requisito respecto de la nacionalidad de los productores que
fabrican productos con una denominacion protegida. No basta con que los Estados Unidos afirmen
gue quizés se trata de una cuestion "de derecho”. Los Estados Unidos deben decir en qué parte de la

14 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 27.
15 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 26.

16 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, péarrafo 32. (sin subrayar en el original)
En cuanto a Australia, |0os argumentos australianos parecen limitarse a observar que en 10 encabezamientos de la
Primera comunicacion de las CE se utiliza el término "nacional" (véase la Segunda comunicacion escrita de
Australia, parrafo 182). Las CE observan que esto no es sorprendente, ya que estos encabezamientos
reproducen las al egaciones de | os reclamantes.
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medida en litigio, o sea & Reglamento 2081/92, figura un requisito relativo a la nacionalidad de los
productores.

28. En este contexto, procede informar a Grupo Especial de que hay casos de empresas no
pertenecientes alas CE que se han dedicado a producir productos con una denominacion protegida al
amparo del Reglamento 2081/92. Podemos sefidar |os siguientes g emplos que han llegado a nuestro
conocimiento, y que probablemente no son |os Unicos:

En 1996 una importante multinacional estadounidense, Sara Lee, adquirio Al Ponte
Prosciutti, que produce & Prosciutto di Parma (CE - Prueba documental 61).

Entre 1985 y 2003 una importante multinacional estadounidense, Kraft Foods, era
propietaria de Invernizzi, empresa italiana que produce, entre otros, los quesos
Gorgonzolay Grana Padano (CE - Prueba documental 62).

Hasta € afio 2000 Nestlé, la importante multinacional suiza, era propietaria de
Vismara, empresa italiana que produce, entre otras cosas, el Prosciutto di Parma
(CE - Prueba documental 63).

29. Estos gemplos demuestran claramente que empresas no pertenecientes a las CE pueden
hacerse productoras de productos con una denominacion protegida a amparo de
Reglamento 2081/92. En su Segunda comunicacion, las CE han ofrecido gemplos similares del
sector de los vinos y las bebidas espirituosas”’ El que nacionales de paises extranjeros pasen a ser
productores de estos productos, y la medida en que lo hagan, depende tal vez de intereses comerciales
y hasta cierto punto puede tratarse de una coincidencia. Ello no tiene nada que ver con €
Reglamento 2081/92, que es totalmente neutral en cuanto ala nacionalidad de los productores.

30. Los reclamantes podrian aducir que, aungue una empresa extranjera adquiera un productor
comunitario, o0 se establezca ella misma como productora, 1o probable es que |o haga a través de una
filial europea. Sin embargo, aunque en la préctica esto pueda ser cierto en algunos casos, no por €llo
esimputable a Reglamento 2081/92, que es la medida que ha de considerar este Grupo Especid.

3L En consecuencia, e Grupo Especid debe congtatar que € Reglamento 2081/92 no entrafia
una discriminacion entre nacionales.

C) El Reglamento 2081/92 no entrafia una discriminacion de facto entre nacionales

32 Las CE desean destacar que, s & Reglamento 2081/92 no entrafia una discriminacion de jure
entre nacionales, tampoco entrafia una discriminacion de facto.

33 Como han expuesto las CE en anteriores comunicaciones, la discriminacion de facto es un
concepto estrechamente relacionado con las medidas destinadas a impedir la elusién de las
obligaciones relativas a trato nacional.*®> Un producto que cumpla € pliego de condiciones de una
indicacion geogréfica protegida tendrd su origen en la zona geogréfica a la que se refiere la
indicacién. En consecuencia, toda discriminacion basada en que laindicacion geogréfica esté ubicada
en las CE o0 en otra region entrafiaria una discriminacion entre productos nacionales y extranjeros. Asi
pues, las CE no ven razén alguna para hacer extensivo € trato nacional previsto en € Acuerdo sobre

7 Segunda comunicacién escrita de las CE, parrafo 46.

18 Respuesta de las CE a la pregunta 29 del Grupo Especial, parrafos 67 y siguientes; Segunda
comunicacion escritade las CE, parrafo 49.
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los ADPIC a una situacion que, por definicion, esta comprendida en e parrafo 4 del articulo 111
del GATT.

3A. En su Segunda comunicacion, los Estados Unidos se refieren a informe del Grupo Especid

en el asunto Estados Unidos - Articulo 337, en € que e Grupo Especia sostenia que procedimientos
aplicables en principio a personas pueden dar lugar no obstante a una discriminacion de productos de
origen extranjero.” Sin embargo, no puede decirse que este informe haga buena la opinion de los
Estados Unidos. En primer lugar, en € caso que nos ocupa la aegacion de los reclamantes va en
sentido contrario a las conclusiones del asunto Estados Unidos - Articulo 337, 0 sea, que una presunta
discriminacién entre productos, aunque esté comprendida en € parrafo 4 dd articulo 111 del GATT,
también debe considerarse discriminacién entre nacionales. En segundo lugar, e asunto
Estados Unidos - Articulo 337 se decidio con arreglo d GATT de 1949 en un momento en que €

Acuerdo sobre los ADPIC no existia, por 1o que la relacion entre las disposiciones de trato naciona

del Acuerdo sobrelos ADPICy lasdel GATT no se sometio a ese Grupo Especial.

35. En la comunicacion estadounidense, como eemplo de una violacion de facto del trato
naciona previsto en € Acuerdo sobre los ADPIC, se menciona un caso en € cua todas las patentes
que se han presentado primero en € extranjero estén sujetas a unos derechos més altos”® De nuevo
hay que decir que este gemplo no contribuye en nada a demostrar los argumentos de los Estados
Unidos en € caso actual. En & gemplo estadounidense, los derechos de registro de las patentes no
estén relacionados con e origen de los productos. Por consiguiente, este caso no quedaria
comprendido en el péarrafo 4 del articulo |1l del GATT, y es posible que pudiera defenderse una
aplicacion de facto del trato nacional previsto en e Acuerdo sobre los ADPIC. Esta situacion es
distinta de ladel caso actual, que esté claramente comprendido en las disposiciones del parrafo 4 del
articulo 111 del GATT.

36. Los Estados Unidos han tratado de desvirtuar los argumentos comunitarios afirmando que no
hay razén alguna para que las obligaciones relativas a trato nacional del GATT, y las del Acuerdo
sobre los ADPIC, no se apliquen simultaneamente® En términos generales es desde luego cierto que
las obligaciones dimanantes de varios acuerdos abarcados pueden aplicarse simultaneamente.
Sin embargo, € argumento estadounidense es demasiado superficial. Los Estados Unidos pasan por
ato en particular e parrafo 2 de articulo Il del Acuerdo sobre la OMC, segin € cua tanto el

Acuerdo sobre los ADPIC como & GATT son partes integrantes del Acuerdo sobrela OMC, o sea, de
un solo acuerdo internacional. Como ha afirmado repetidamente € Organo de Apelacion, los
acuerdos abarcados deben interpretarse como un todo, y “de un modo tal que dé sentido a todos ellos
de manera armoniosa’.”> Por este mismo motivo, € Grupo Especial del asunto Indonesia -
Automdviles constatd que existe una presuncion contra un conflicto entre los acuerdos abarcados®

19 Segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafos 38 y 39.
20 segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 40.
21 Segunda comunicaci6n escrita de los Estados Unidos, parrafo 42.

22 Informe del Organo de Apelacién, Argentina - Calzado (CE), parrafo 81; informe del Organo de
Apelacion, Corea - Productos | acteos, parrafo 81.

23 Informe del Grupo Especial, Indonesia - Automéviles, péarrafo 14.28. Los Estados Unidos han
alegado que €l informe del Grupo Especial en el asunto Indonesia - Automaéviles, que advirtié contra una
interpretacion extensiva del trato nacional previsto en el Acuerdo sobrelos ADPIC, no es pertinente para el caso
actual porque se trataba de una medida de apoyo no relacionada con la propiedad intelectual (Segunda
comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 43). No obstante, los Estados Unidos exageran la
diferencia entre este caso y el caso actual. El Grupo Especial cel asunto Indonesia - Automdviles estaba
interesado en €l mantenimiento de un derecho de propiedad intelectual, a saber una marca de fébrica o de
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37. Lainterpretacion de los reclamantes no es acorde con estos principios. No es armoniosa una
interpretacion que amplie innecesariamente €l alcance del trato nacional previsto en el Acuerdo sobre
los ADPIC de manera que coincida con €l trato naciona contemplado en el GATT. Ademas, existen
importantes diferencias estructurales entre el GATT y @ Acuerdo sobre los ADPIC; por giemplo, este
ultimo Acuerdo no contiene ninguna disposicién equiparable a articulo XX del GATT. No parece
apropiado que una medida que discrimine entre productos, y esté justificada con arreglo a
articulo XX del GATT, se considere incompatible con los acuerdos abarcados por la ssimple razén de
unaaplicacion defacto del trato nacional previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC?

3. En consecuencia, € Grupo Especia no debe condatar que € Reglamento 2081/92 entrafia
unadiscriminacion defacto entre nacionales.

d) El hecho de que se apliquen diferentes disposiciones juridicas ro demuestra que exista un
trato menos favorable

3. En su comunicacion los Estados Unidos afirman repetidamente que, al haber disposiciones
distintas que regulan € registro de indicaciones geograficas segin donde esté situada la zona
geogréfica, las CE aplican un "trato diferencia”, y piden a las Comunidades que demuestren que, a
pesar de estas diferencias, se cumple la norma de un trato no menos favorable®® Los Estados Unidos
hacen sugerencias similares con respecto a derecho de oposicion. ?°

40. Las CE impugnan categoricamente este intento de |os Estados Unidos de transferir la carga de
la prueba. En € asunto Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna, € Organo de
Apelaciéon declard sin ambages que una diferencia formal de trato no basta para demostrar la
existencia de un trato menos favorable.?” En consecuencia, los Estados Unidos no deben limitarse a
demostrar que € registro de indicaciones geograficas comunitarias es objeto de una disposicion
distinta a la que se aplica a las indicaciones geograficas extranjeras. deben demostrar también que
existe una diferencia de fondo entre ambas disposiciones, y que esta diferencia entrafia un trato menos
favorable paralos nacionales de paises extranjeros.

41, En abono de su argumentacion, los Estados Unidos®® se remiten a informe del asunto Estados
Unidos - Articulo 337, en @ que @ Grupo Especia afirmé que, cuando se apliquen "disposiciones
diferentes’, la parte contratante tiene que aplicar un "trato diferente" para demostrar que, a pesar de
estas diferencias, € trato no sea en realidad menos favorable?® Sin embargo, no parece que & Grupo

comercio. La Unica diferencia era que este Grupo Especial no consideraba concretamente la relacién del trato
nacional previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC con el parrafo 4 del articulo 111 del GATT, sino con otras
disciplinas de los acuerdos abarcados. Sin embargo, a llevar a cabo su andlisis, el Grupo Especial reconocié
claramente la necesidad de una interpretacion armoniosa y coherente de los acuerdos abarcados, que requeria
precaucion con respecto ala aplicacion de facto del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

24 Las CE no se pronuncian sobre el complejo problema juridico de la posible pertinencia del
articulo XX del GATT en relacion con el Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, la interpretacion del trato
nacional previsto en este Ultimo Acuerdo, propuesta por los reclamantes, plantearia inevitablemente esta
complicada cuestién sistémica.

25 gegunda comunicaci6n escrita de los Estados Unidos, parrafos 25, 46, 70y 88.

26 Segunda comunicaci6n escrita de los Estados Unidos, parrafo 86.

27 Informe del Organo de Apelacion, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna,
parrafo 137.

28 Segunda comuni cacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 46.

2 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Articulo 337, parrafo 5.11.
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Especia de este caso quisiera dar a entender que una diferencia formal de trato entrafiaria un "trato
diferenciado” y por consiguiente haria que se invirtiera la carga de la prueba. Ademas, s esto es lo
que se queria decir, ciertamente no es conforme con la jurisprudencia del Organo de Apelacion, que
no ha establecido una relacion entre estas consecuencias y una diferencia formal en e trato.*

42. Debe observarse también que € argumento de los Estados Unidos no se compadece con sus
propias comunicaciones en otras aegaciones. De hecho, los Estados Unidos no desean formamente
un trato igual para las indicaciones geogréficas extranjeras, sSino un trato diferente. Por gemplo, los
Estados Unidos alegan que, a diferencia de las indicaciones geograficas comunitarias, las indicaciones
geogréficas extranjeras no deberian satisfacer € requisito de las estructuras de control. Asimismo
afirman que, a diferencia de las indicaciones geogréficas comunitarias, las solicitudes de registro de
indicaciones geograficas extranjeras no deberian presentarse por intermedio del gobierno del pais en
el que esté situadalazona. En consecuencia, o que parecen decir los Estados Unidos es que existe un
trato formalmente igual, pero que este trato formalmente igua entrafia no obstante un trato menos
favorable.

43, Por consiguiente, son los Estados Unidos, y no las CE, quienes han de probar que €
Reglamento 2081/92 entrafia un trato menos favorable.

2. Alegacion 1. Los nacionales de paises no pertenecientes a las CE reciben un trato menos
favorable que los nacionales de las CE con respecto al registro de indicaciones
geogr éficas, mediante la aplicacion de una condicién dereciprocidad y equivalencia

44, Pasemos ahora a examinar las alegaciones individuales de los Estados Unidos y de Australia
respecto del trato nacional previsto en el Acuerdo sobrelos ADPIC. La primera aegacion es que, a

someter € registro de indicaciones geogréficas de otros Miembros de la OMC a "condiciones de
reciprocidad y equivalencia’, el Reglamento 2081/92 viola las disposiciones de trato nacional del

parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y dd parrafo 1 del articulo 2 del Convenio de
Paris.

45, En sus comunicaciones a Grupo Especid, las CE ya confirmaron que no aplican estas
condiciones a registro de indicaciones geogréficas de otros Miembros de la OMC?*' Las CE
explicaron que, de hecho, la aplicacion de estas condiciones a Miembros de la OMC esta excluidaen
virtud de la frase introductoria del apartado 1 del articulo 12 del Reglamento 2081/92, segun la cual
estas condiciones se aplicardn "sin perjuicio de acuerdos internacionales’. Las CE han explicado
también que esta referencia a los acuerdos internacional es exige que se tengan en cuenta en particular
las obligaciones de la CE en virtud de su pertenencia a la OMC. Como las CE han indicado
anteriormente, esto es plenamente conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia , segun la
cud € derecho comunitario debe interpretarse de un modo compatible con e derecho internacional.

46. En sus segundas comunicaciones |os reclamantes no proponen muchos argumentos a los que
las CE no hayan respondido ya. Por consiguiente, las CE pueden limitarse a afiadir unas pocas
observaciones.

47. En su Segunda comunicacion, los Estados Unidos alegan que, aunque € apartado 1 del
articulo 12 no se aplicase a los Miembros de la OMC, las CE tampoco podrian registrar indicaciones
geogréficas de otros Miembros de la OMC porque € apartado 1 del articulo 12bis establece este

0 Es interesante observar que en el asunto Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna,
parrafo 136, el Organo de Apelacion omite de su cita las dos Ultimas frases del parrafo 5.11 del informe del
Grupo Especial en el asunto Estados Unidos - Articulo 331. Esta omision parece deliberada.

31 v/éase en particular la Segunda comunicacion escrita de las CE, parrafos 51y siguientes.
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procedimiento de registro "en el caso previsto en € apartado 3 del articulo 12".%* Los Estados Unidos
afirman que, por esta razon, "no existe ninglin procedimiento de registro en e Reglamento de las CE
sobre |as indicaciones geogréficas para paises que no sean miembros de laOMC".*

48. Estos argumentos no hacen justicia al contenido y los objetivos del Reglamento 2081/92.

Ante todo, los Estados Unidos pasan por ato que la expresion "sin perjuicio” del apartado 1 del

articulo 12 se aplica solamente a las condiciones establecidas en este articulo, y no excluye la
posibilidad de aplicar los procedimientos de registro previstos en € articulo 12bis. Es evidente que, s
las condiciones del apartado 1 del articulo 12 no son aplicables porque violarian un acuerdo
internacional, la consecuencia no puede ser que & procedimiento de registro del Reglamento 2081/92
tampoco es aplicable. Este seria un resultado absurdo, que no estaria en conformidad con el requisito
de que la legidacién comunitaria se interprete de conformidad con las obligaciones dimanantes de
laOMC. Como explicaron las CE en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especid, lareferencia
a procedimiento del apartado 3 del articulo 12 sélo es pertinente cuando rijan las condiciones del

apartado 1 de este mismo articulo.>

49 En su Segunda comunicacion Australia se concentra menos en e texto de
Reglamento 2081/92 que en las diversas declaraciones que las CE hicieron presuntamerte en €l
pasado. No obstante, en su Segunda comunicacién escrita las CE ya han tratado de la mayoria de
estas declaraciones, y han demostrado que no son pertinentes para la interpretacion del apartado 1 del
articulo 12 del Reglamento 2081/92. %

50. Por Ultimo, es importante poner en conocimiento del Grupo Especia que la Comision
Europeaha publicado la segunda edicion de su Guia dd Reglamento 2081/92 (CE - Prueba
documental 64).%*° Esta segunda edicién contiene una seccion dedicada especificamente a la
interpretacion de las indicaciones geogréficas relacionadas con zonas situadas fuera de las CE.

32 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 8y 21.
33 Segunda comunicaci6n escrita de los Estados Unidos, parrafo 21.
34 Respuesta de las CE ala pregunta 7 del Grupo Especial, parrafo 17.

35 Segunda comunicacién escrita de las CE, pérrafos 78 y siguientes. El Gnico documento, casi, que
las CE no han comentado todavia es la opinion de la Comision de Agriculturay Desarrollo Rural del Parlamento
Europeo, al que se refiere Australia en su Segunda comunicacion (Segunda comunicacion escrita de Australia,
parrafo 36). A este respecto, debe recordarse en primer lugar que, segun el informe del Grupo Especia que
examiné el asunto Estados Unidos - Impuestos aplicados a los automdviles, parrafo 5.12, la evaluacién del
objetivo de un acto legislativo no debe basarse Uinicamente en las declaraciones de los legisladores o en otros
trabajos preparatorios, sino en el texto de la legislacién en su integridad. En segundo lugar, la declaracion que
figura en e informe de la Comisién, respecto del Reglamento 692/2003, no tiene que ver con la férmula "sin
perjuicio" del apartado 1 del articulo 12, que no era el objeto de la enmienda. En tercer lugar, Australia no cita
la opinidn de la Comision de Asuntos Juridicos 'y del Mercado Interno, que figura en el mismo informe, y en la
gue se recuerda que las condiciones de reciprocidad y equivalencia se aplican "sin perjuicio de los acuerdos
internacionales en vigor" (RECL - Prueba documental 14, pagina 23). Por Gltimo, debe observarse en general
que las diversas comisiones del Parlamento no representan la opinidn general de éste, y frecuentemente dan
opiniones discrepantes. Ademas, y en particular cuando se consulta exclusivamente al Parlamento Europeo, no
puede considerarse que den una versién autorizada de laintencion del legislador.

3% Esta nueva edicion sustituye a la version a que se refieren los Estados Unidos en su Prueba
documental 24.
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La guia explica que las condiciones del apartado 1 del articulo 12 no se aplican a otros Miembros de
laomcC.*

51. En consecuencia, como las CE no aplican condiciones de reciprocidad y equivalencia a
registro de indicaciones geogréficas de otros Miembros de la OMC, la reclamacién debe ser
rechazada.

3. Alegacién 1bis. El Reglamento 2081/92 viola las obligaciones de trato nacional previstas
en e Acuerdo sobrelos ADPIC al requerir la existencia de estructuras de control con
respecto al producto concreto para el que se pide la proteccion

52. Es evidente que los Estados Unidos pretenden que € requisito de la existencia de estructuras
de control para cada denominacion potegida constituye una violacion de las obligaciones de trato
nacional previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC. Australia no ha presentado ninguna alegacion en
este sentido en relacion con & Acuerdo sobre los ADPIC, pero ha presentado una aegacion similar
con respecto al GATT.

53. En su Segunda comunicacion, las CE han explicado en detdle que € requisito de las
estructuras de control entrafia un trato igual, no desigual; que este requisito no representa una
"equivalencia con otro nombre'; que € Reglamento 2081/92 no impone un "modelo CE" de
estructuras de control, y que la existencia de estructuras de control es necesaria para acanzar los
objetivos del Reglamento 2081/92.% Por consiguiente, en su actual declaracion las CE se limitardn a
responder a un cierto nimero de argumentos erroneos de los Estados Unidos, y también de Australia
en e contexto de sus reclamaciones relativas a Acuerdo OTC.

a) El requisito de las estructuras de control no representa una "equivalencia con otro nombre"

5. En su comunicacion las CE ya explicaron que € requisito de las estructuras de control no es
una"eguivalencia con otro nombre", sino que méas bien es un requisito que se aplica especificamente
a producto para e que se pide la proteccion. *

55. En su Segunda comunicacion, los Estados Unidos contintian afirmando que € requisito de las
estructuras de control 'requiere una amplia estructura de control, capaz de desempefiar esta funcion
respecto de todos los productos agricolas y aimenticios’.”® Las CE observan que Australia no
comparte explicitamente esta opinion de los Estados Unidos.**

37 Véase CE - Prueba documental 64, pagina 18: "Sin embargo, las condiciones del apartado 1 del
articulo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 deben entenderse sin perjuicio de los acuerdos internacionales.
Entre los acuerdos internacional es pertinentes figuran los Acuerdos de laOMC, y en particular el Acuerdo sobre
los ADPIC. Como quiera que, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros de la OMC estan
obligados a proteger |as indicaciones geogréficas, las condiciones establecidas en el apartado 1 del articulo 12
no se aplican alos Miembros de la OMC. En consecuencia, una solicitud de registro de una IGP o una DOP
relativa a una zona situada en €l territorio de un Miembro de la OMC puede hacerse sin que haya una decision
previa de la Comisién basada en el apartado 3 del articulo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92."

38 Segunda comunicacion escrita de las CE, parrafos 91 y siguientes.
39 Segunda comunicacién escrita de las CE, parrafos 96 y siguientes.
“0 Segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 53.

1 Segunda comunicacion escrita de Australia, parrafo 216.
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56. De hecho, la interpretacion estadounidense es incompatible con e texto y la aplicacion
practica dd Reglamento 2081/92. En ninguna parte del Reglamento se dice que, a transmitir una
solicitud de registro de una indicacion geogréfica, un Miembro de la OMC debe demostrar que
dispone de "una amplia estructura de control capaz de desempefiar esta funcion respecto de todos los
productos agricolas y aimenticios’. El apartado 2 del articulo 12bis dice solamente que debe
presentarse una declaracién de la existencia de las estructuras de control con arreglo a apartado 1 del
articulo 10.

57. A suvez, € apartado 1 del articulo 10 prescribe la existencia de estructuras de control para
garantizar que los productos agricolas y adimenticios que ostentan una denominacion protegida
cumplen los requisitos del pliego de condiciones. En este apartado 1 se habla de "estructuras’ en
plurd: por consiguiente, en ninguna parte del apartado se prescribe la existencia de una sola
estructura.  Es del todo imaginable que en un solo Estado puedan coexistir varias estructuras.
Ademss, d apartado 1 dd articulo 10 sblo prescribe la existencia de estructuras de control para
productos "que ostenten una denominacion protegida’, y no para "todos' los productos agricolas o
alimenticios, como dicen los Estados Unidos.

58. Si quedase alguna duda en cuanto a la interpretacion del Reglamento 2081/92, la aplicacion
préctica de dicho Reglamento deberia haberla disipado. Las CE ya han proporcionado a Grupo
Especia la ultima publicacién de los drganos de control existentes en los Estados miembros de la
Comunidad.”> Como se desprende claramente de esta publicacion, no hay un solo Estado miembro en
el que exista una "amplia estructura de control" Unica. En todos los Estados miembros hay una gran
variedad de organos de control con una considerable diversidad de disefios y una conjuncion de
elementos puiblicos y privados.*

59. Es evidente pues que € requisito de las estructuras de control no es "una equivalencia con
otro nombre", sino que se aplica a productos especificos.**

b) El Reglamento 2081/92 no impone un "modelo CE" de estructuras de control ni es
excesivamente normativo

60. A pesar de su frecuente dusion a un "modelo CE" de estructuras de control impuesto por €
Reglamento, hasta ahora los Estados Unidos y Australia no han podido identificar claramente qué
aspectos de los requisitos de las CE consideran objetables.

61. En su Segunda comunicacion, los Estados Unidos afirman que la "cuestion pertinente’ no es
saber cudles aspectos de las estructuras de control son objetables, sino s las CE pueden exigir "d
establecimiento de la misma estructura de control determinada que las CE han eegido para ellas’.*
Las CE confiesan que no entienden como los Estados Unidos se quejan de la necesidad de adoptar

"lasmismas' estructuras, S no pueden decir en qué deben diferenciarse tales estructuras.

“2 CE - Prueba documental 48.

43 Esta préctica se ha seguido constantemente desde el comienzo de |a aplicacion del Reglamento. Para
ampliar la informacién facilitada a Grupo Especial, las CE adjuntan la primera publicacion de los érganos de
control, que datade 1996 (CE - Prueba documental 65).

4 Este extremo se ve confirmado también por la Guia del Reglamento 2081/92 (CE - Prueba
documental 64, pagina 23).

45 Segunda comunicaci6n escrita de los Estados Unidos, pérrafo 49. (sin subrayar en el original)
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62. Posiblemente conscientes de esta contradiccion, los Estados Unidos tratan ahora de identificar
ciertos aspectos que serian objetables. En particular, los Estados Unidos se quejan del requisito del
apartado 3 dd articulo 10, seguin € cual los servicios de control deben contar "de manera permanente
con los expertos y medios necesarios para efectuar los controles'.*®  Austraia ha formulado un
argumento similar en el contexto de su reclamacion relativa a Acuerdo OTC” Ademés, los Estados
Unidos preguntan por qué la estructura de control debe ser independiente de los productores a los que

controla.*®

63. En lo referente a requisito de que los drganos de control cuenten permanentemente con €
personal calificado necesario, las CE no ven qué hay de objetable en eso. De hecho, las CE observan
que este requisito es muy parecido a del articulo 205.501 del Reglamento del Programa Orgéanico de
los Estados Unidos (CE - Prueba documenta 55), seguin € cua los agentes certificadores "deben
emplear una plantilla suficiente de persona adecuadamente capacitado’. Es evidente que los
controles no pueden efectuarse sin personal calificado. El Reglamento no especifica qué nimero de
personas se necesitan, en qué periodos deben emplearse, y s este empleo debe ser, por g emplo, de
dedicacion exclusiva o no. Todo lo que se requiere es que € persona "necesario” esté a la
disposicion del érgano de control: 1o que se entiende por "necesario” debera establecerse para cada
estructura de control teniendo en cuenta las circunstancias del caso. No puede decirse pues que €
Reglamento sea excesivamente normativo. *°

64. En cuanto ad argumento estadounidense segin € cua no debe exigirse que los érganos de
control sean independientes de los productores, la CE no lo encuentra nada convincente. S las
estructuras han de ser verdaderamente de control, tienen que ser dojetivas e imparciaes frente a los
productores. Merece la pena observar que, en € contexto de su programa organico, los Estados
Unidos aplican exactamente la misma logica a requerir que los agentes certificadores eviten los
conflictos de interés con los productores y 1os manipuladores, y excluyan del proceso de certificacion
a toda persona que tenga un conflicto de interés (parrafo 205.501 a) 10) y 11), CE - Prueba
documental 55).

48 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 53.
47 Segunda comunicacion escritade Australia.

8 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, péarrafo 57. los Estados Unidos afirman
también que los érganos de control deben cumplir las normas europeas aplicables a esta clase de 6rganos
(EN 45011 - CE - Prueba documental 2). Sin embargo, del apartado 3 del articulo 10 del Reglamento 2081/92
se desprende claramente que basta con cumplir una norma internacional equivalente. En su Primera
comunicacion escrita, las CE ya han sefialado la norma ISO/IEC Guide 65: 1996, como norma equivalente
(Primera comunicacion escrita de las CE, parrafo 54 y CE - Prueba documental 3).

49 Australia ha aducido que, en algunos casos, tal vez no sea necesario que |os organismoss de control
tengan personal "permanentemente" a su disposicion, por ejemplo cuando se trate de una determinada campaha
agricola. Aungue no es ciertamente la regla, las CE no excluyen que pueda haber productos cuyo entero
proceso de produccién se limite auna parte del afo, y paralos cuales la necesidad de control se plantee sélo, o
principalmente, durante esta época del afio. En este caso, el Reglamento 2081/92 no exige que se mantenga una
plantilla excesiva de personal durante todo €l afio. De hecho, como probablemente no seria econémico
establecer y desmantelar un servicio de control todos |os afios, en este caso seria razonable confiar la funcién de
control a un érgano que desempefie también otras tareas en el contexto del Reglamento 2081/92. En su Segunda
comunicacién las CE han sefialado la existencia de empresas privadas que podrian encargarse de estas funciones
(Segunda comunicacion escrita de las CE, parrafo 107 y Pruebas documentales 49 y 50 de las CE).



WT/DS290/R/Add.2
Pagina B-293

C) La existencia de estructuras de control es necesaria para alcanzar los objetivos de
Reglamento 2081/92

65. Por consiguiente, la verdadera cuestion que tiene que dirimir este Grupo Especia no es la
naturaleza precisa de las estructuras de control, sino € que las CE requieran 0 no su existencia.

66. En este contexto, los Estados Unidos se han referido a su sistema de marcas de certificacion y
marcas colectivas, y han aducido que € titular de los derechos privados esta en las mejores
condiciones para asegurar que las marcas se usan de modo compatible con e pliego de condiciones.™
Este argumento es relativamente parecido a los formulados por Australia, que ha sostenido que la
aplicacion de la ley de competencia desleal podria ser suficiente para impedir € uso indebido de
indicaciones geogréficas protegidas.™

67. De entrada las CE observan que esta posicién estadounidense contradice anteriores
declaraciones de los Estados Unidos, segun las cuales "normamente, un particular no esté en las
mejores condiciones’ de controlar € uso de una marca de certificacion.®  Por consiguiente, las CE
encuentran sorprendente, y contrario a la préctica estadounidense, que los Estados Unidos afirmen
ahora que las marcas de certificacion y las marcas colectivas pueden aplicarse de un modo eficiente a
iniciativa, exclusivamente, del titular de la marca.

68. Ademéds, en respuesta a los argumentos de Austrdia, las CE han explicado ya que la
aplicacion de la ley de competencia desleal no ofrece e mismo grado de proteccion y garantia a los
productores y consumidores que € que ofrece € sistema de las CE>* Estos argumentos serian
iguamente ciertos s los Estados Unidos sostuviesen ahora que las indicaciones geogréficas deben
protegerse a iniciativa, exclusivamente, dedl titular de la marca de certificacion o la marca colectiva
Como ocurre con laley de competencia desleal, 1a aplicacion de un sistema de marcas depende de la
iniciativa del titular de la marca. En consecuencia, € control y seguimiento son, por definicion,
intermitentes y variados, y no proporcionaran una seguridad completa a los productores y los
consumidores.

69. Los Estados Unidos han mencionado con cierta insistencia € hecho de que las marcas
colectivas y las marcas de certificacion son derechos privados. Empero, no se trata de que los
derechos sean 0 no privados. Al igud que las indicaciones geogréficas, las marcas colectivas y las
marcas de certificacion siguen siendo derechos colectivos, y son utilizadas por un ndmero
potencialmente grande de productores. No cabe suponer smplemente que, como estos derechos
colectivos son "privados’, su observanciay proteccion han de ser necesariamente tan eficientes como
las proporcionadas por € Reglamento 2081/92.

°0 segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 51.

®1 Segunda comunicacion escrita de Australia, parrafo 220.

52/ éase |a Primera comunicacion escrita de las CE, parrafo 496.

%3 A este respecto, las CE desean recordar que no han excluido que el titular de una marca de
certificacion pueda cumplir los requisitos del articulo 10 del Reglamento 2081/92 (respuesta de las CE a la
pregunta 59 del Grupo Especial, parrafos 130 y 131). No obstante, €l que se cumplan estos requisitos, y en
particular el que se proceda con la necesaria objetividad e imparcialidad hacia los productores, es cosa que
debera eval uarse caso por caso.

>4 Segunda comunicacién escrita de las CE, parrafos 114 y siguientes.
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70. Las CE inssten en que no ponen en duda € derecho de los Estados Unidos a proteger
indicaciones geograficas en su territorio mediante un sistema de marcas de certificacion o marcas
colectivas. No obstante, parece que no son las CE las que tratan de "imponer” su sistema a los
Estados Unidos, sino los Estados Unidos y Australia los que tratan de imponer € suyo alas CE. Al
exigir que las CE protegjan las indicaciones geogréficas estadounidenses o australianas sin requerir
estructuras de control, las CE deberian reducir, en lo esencial, su nivel de proteccion de las
indicaciones geogréficas a de los Estados Unidos o Australia. Esto seria incompatible con €
parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que permite alas CE proporcionar un nivel mas
alto de proteccion de las indicaciones geogréficas que € que requiere € propio Acuerdo.

71. En consecuencia, esta reclamacion debe ser rechazada.

4, Alegacion 2: El Reglamento 2081/92 viola las obligacionesrelativas al trato nacional del
Acuerdo sobre los ADPIC y & Convenio de Paris al requerir que las solicitudes sean
transmitidas por € paisen € que esta situada la zona geogr éfica

72. En sus anteriores comunicaciones las CE respondieron en detalle a la reclamacion segin la
cual € Reglamento 2081/92 viola las obligaciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y
el Convenio de Paris, a exigir que las solicitudes sean transmitidas por € pais en € que esta situada la
zona geografica.  En particular, las CE explicaron que este requisito de participacion del pais con
cuyo territorio esta relacionada la indicacién geogréfica congtituye un trato igual, y no desigual, que
esta participacion es indispensable para la adecuada aplicacion del Reglamento 2081/92, y que este
requisito no impone ninguna carga excesiva a los gobiernos de terceros paises.”

73. En su Segunda comunicacion, los Estados Unidos™ no dan una respuesta convincente a los
argumentos de las CE. Los Estados Unidos siguen aegando que los requisitos de las CE son
injustificados porque las indicaciones geogréficas estadounidenses estén protegidas mediante marcas
colectivas y marcas de certificacion, y que, por consiguiente, su Gobierno "no dispone de ningin
conocimiento especializado que pudiera ponerlo en mejor situacion que ladd titular de los derechos o
que las CE".*’

74. Estos argumentos son notables. Las CE desean recordar que, segun € parrafo 9 dd
articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades no estdn obligadas a proteger las
indicaciones geogréficas que no estan protegidas en su pais de origen. Ahora bien, € que una
indicacion geogréfica relacionada con € territorio estadounidense esté protegida en los Estados
Unidos es cosa que compete claramente a la legisacion de este pais. No esirrazonable, por parte de
las CE, pedir la cooperacion de los Estados Unidos en una cuestion de derecho estadounidense. En
cambio, no es creible que los Estados Unidos pretendan que no disponen de mayor experiencia sobre
cuestiones de derecho estadounidense que las CE, y que por consiguiente las Comunidades deben
resolver estas cuestiones por su cuenta.

75. Los Estados Unidos han aducido que no estén en condiciones de determinar s una indicacion
geogréfica estadouni dense goza de renombre en el mercado de las CE.*® Con e debido respeto, esto

5 Segunda comunicacién escrita de las CE, parrafos 122 y siguientes.

%6 Australia no ha presentado ninguna reclamacion en este sentido con respecto a Acuerdo sobre
los ADPIC, pero ha hecho afirmaciones similares en relacion con el péarrafo 4 del articulo 111 del GATT.
Sin embargo, en su Segunda comunicacion Australia no ha dado ninguna respuesta sustantiva a los argumentos
de la CE acerca de esta reclamacion (Segunda comunicacion escrita de Australia, parrafos 177 a 181).
En consecuencia, las reclamaciones de Australia también deben rechazarse.

> Segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 73.

%8 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 73.
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no tiene nada que ver con e caso que nos ocupa. Es evidente que las CE no esperan que los Estados
Unidos hagan una determinacién sobre el renombre de un producto en € mercado comunitario. Ante
todo cabe sefidar, no obstante, que la proteccion de las indicaciones geograficas no solo se basa en €
renombre, sino también en una calidad especia u otras caracteristicas imputables a origen geogréfico
de los productos. Como € origen geografico esta en los Estados Unidos, son los Estados Unidos
guienes estdn en mejores condiciones para evaluar esta circunstancia. En segundo lugar, cuando la
proteccion se basa en @ renombre de una indicacion geografica, éste también debe basarse en su
origen geografico. Como € origen esta en los Estados Unidos, cabria esperar normamente que la
indicacién geografica tenga un cierto renombre en € mercado estadounidense. También en este caso
son los Estados Unidos los que estan en mejores condiciones de evauar esta cuestion.

76. Por Ultimo, los Estados Unidos han afirmado que protegen las indicaciones geogréficas
extranjeras como marcas colectivas 0 marcas de certificacion, sin la intercesion de gobiernos
extranjeros>® Este argumento carece de fundamento. En primer lugar, que los Estados Unidos
protgan las indicaciones geogréficas como s fueran marcas, independientemente de que estén
protegidas en su pais de origen, es cosa que concierne a los Estados Unidos pero que carece de
relevancia en € contexto presente. En segundo lugar, debe observarse que, incluso en lo relativo a
registro de marcas, € parafo A a) de articulo 6quinquies del Convenio de Paris autoriza
explicitamente a pais registrante a pedir un certificado de registro expedido por € pais de origen. Por
ultimo, en lo que respecta por 1o menos a las indicaciones geograficas de las CE, que disponen de un
sistema propio de registro, es bastante facil determinar si una indicacion geografica esta protegida en
las Comunidades. Como han reconocido los Estados Unidos, esto no es tan obvio para las
indicaciones geogréficas estadounidenses, porque en aquel pais no existe un sistema especifico de
proteccion. El intento de los Estados Unidos de hacer recaer estas dificultades en otros gobiernos no
es razonable.

77. Por consiguiente, la alegacidn 2 debe ser rechazada.

5. Alegacién 3: Los nacionales de paises no pertenecientes a las CE reciben un trato menos
favorable que los nacionales de las CE con respecto al requisito de que seindique € pais
de origen para las indicaciones geogr &ficas homonimas

78. Segun los Estados Unidos, € requisito del apartado 2 del articulo 12 del Reglamento 2081/92,
de que se indique € pais de origen para las indicaciones geogréficas homonimas, constituye una
violacion de las disposiciones relativas a trato nacional del Acuerdo sobrelos ADPIC y del Convenio
de Paris.®®

79. En sus anteriores comunicaciones las CE ya explicaron que € apartado 2 del articulo 12 no se
aplica a todas las indicaciones geogréficas extranjeras, Sino solo a las denominaciones en la situacion
descrita en @ primer apartado, y que se prescribe la indicacion dd pais de origen para las
denominaciones de las CE y de terceros paises, seguin cual sea la indicacién geogréfica protegida
anteriormente. En consecuencia, € apartado 2 del articulo 12 del Reglamento da un trato igual alas
indicaciones geogréficas de las CE y de terceros paises.™

%9 Segunda comunicacin escrita de los Estados Unidos, parrafo 73.

60 Australia no ha presentado esta reclamacion con respecto a Acuerdo sobre los ADPIC, pero ha
presentado una reclamacion similar acerca del parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo OTC. Australia, al parecer
insegura de sus fundamentos juridicos, ha presentado en su Segunda comunicacién esta misma reclamacién en
relacion con el péarrafo 4 del articulo 111 del GATT, pero no con el Acuerdo sobre los ADPIC (véase la Segunda
comunicacion de Australia, parrafo 179).

%1 Segunda comunicacion escrita de las CE, parrafos 143 y siguientes. Esta interpretacion se confirma
también en la Guia del Reglamento 2081/92 (CE - Prueba documental 64, pagina 22).
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80. En su Segunda comunicacion, los Estados Unidos contestan incluso € primero de los
argumentos de las CE, a saber, que € apartado 2 del articulo 12 sdlo se aplica a las indicaciones
geogréficas homénimas® Las CE no pueden entender en qué basan los Estados Unidos su opinion.
La segunda frase del apartado 2 del articulo 12 habla explicitamente de "tales denominaciones’, o sea
las denominaciones homdnimas mencionadas en la primera frase. No hay ninguna ambigliedad en €l
Reglamento a este respecto; es més, la opinion estadounidense parece inspirarse en € deseo de
encontrar un fallo en la medida comunitaria, més que en € propio texto de la medida.

81 En lo relativo a segundo el emento de la respuesta de las CE, la interpretacion comunitaria se
ve confirmada claramente por € texto del apartado 2 dd articulo 12 del Reglamento 2081/92, que
menciona las "denominaciones protegidas', tanto de las CE como de terceros paises. Contra esto los
Estados Unidos solamente han podido alegar que e apartado 2 del articulo 12 parece estar "dirigido a
la autorizacion de las indicaciones geogréficas de terceros paises’. No obstante, nada en €l texto de la
disposicion impide que ésta se aplique alas indicaciones geogréficas de terceros paises o de las CE.

82. Es interesante observar que Austraia parece haber reconocido este extremo, cuando aega
gue, con arreglo a Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, debe entenderse que la expresion
"denominacién protegida comunitaria' del apartado 2 del articulo 12 incluye las denominaciones de
terceros paises®® No es asi como lo entienden las CE. No obstante, s ésta fuera la interpretacion
correcta, es evidente que la expresion "denominacion protegida de un pais tercero" deberia
interpretarse también en e sentido de que incluye a las denominaciones protegidas en un tercer pais,
independientemente de que sean de un tercer pais o de las CE. Tampoco en este caso € apartado 2
del articulo 12 daria lugar a ninguna discriminacion.®

83. Por dltimo, las CE no ven por qué un requisito de veracidad en la indicaciéon del origen del
producto constituye un trato menos favorable. En este contexto, las CE observan que |os reclamantes
todavia no han dado respuesta a la pregunta sobre la relacion existente entre sus alegaciones relativas
al Acuerdo sobrelos ADPICy € parrafo 1 del articulo IX del GATT, que excluye explicitamente las
obligaciones relativas a trato naciona de los requisitos referentes a las marcas de origen de los
productos importados. Las CE comentardn esta cuestion con mas detalle en su respuesta a las
reclamaciones referentesal GATT.

84. En conclusién, esta reclamacion debe ser rechazada.

6. Alegacion 4: El Reglamento 2081/92 otorga un trato menos favor able a los nacionales
de paises no pertenecientes a las CE al someter a condiciones de reciprocidad y
equivalencia e derecho a oponerse al registro de indicaciones geogr aficas

85. Los Estados Unidos han aegado que sdlo los nacionaes de paises Miembros de la OMC de
los que se reconozca, de conformidad con €l apartado 3 del articulo 12 del Reglamento 2081/92, que
relnen las condiciones de reciprocidad y equivalencia, pueden oponerse a los registros de
indicaciones geogréficas.

62 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 76.
83 Segunda comunicacion escrita de Australia, parrafo 65.

64 Ademés, |0s reclamantes han alegado que el apartado 6 del articulo 6 del Reglamento 2081/92 seria
aplicable al registro de unaindicacion geogréfica de las CE que sea homonima con unaindicacion geogréficaya
registrada de un pais tercero. Las CE no estan de acuerdo. No obstante, aunque los reclamantes tuvieran razon,
los resultados serian los mismos. Como condicidn previa para €l registro de indicaciones geogréficas
homénimas, €l apartado 6 del articulo 6 exige que "las condiciones précticas garanticen que la denominacion
homénima registrada ... se diferencia bien de la ya registrada’. Cuando dos indicaciones geogréficas
homonimas proceden de paises distintos, es necesario indicar el origen. En consecuencia, aunque se aplicase la
disposicion del apartado 6 del articulo 6, no habria ninguna diferenciaen el trato.
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86. Como han expuesto las CE en anteriores comunicaciones, de la referencia explicita a los
Miembros de laOMC en € apartado 1 del articulo 2quinquiesy en € apartado 2 del articulo 12ter del
Reglamento se desprende claramente que los Miembros de la OMC no estan sujetos a procedimiento
del apartado 3 del articulo 12, aplicable a otros paises terceros® Sin embargo, en su Segunda
comunicacion los Estados Unidos aducen que el Reglamento prescribe que las personas deben residir
en la CE ‘E;Gpara presentar una oposicién de conformidad con € procedimiento de oposicion del

articulo 7.

87. Este argumento es manifiestamente infundado. Las personas residentes o establecidas en los
Estados Unidos pueden oponerse al registro de indicaciones geogréficas de las CE con arreglo a los
procedimientos del apartado 1 dd articulo 12quinquies o dd apartado 2 de articulo 12ter. Los
Estados Unidos no han explicado en qué es distinto este procedimiento de aguel a que pueden
recurrir las personas residentes o establecidas en las CE. Como se ha indicado anteriormente, € que
rija una disposicion juridica distinta no quiere decir que haya un trato diferente’” De hecho, son los
Estados Unidos los que afirman que, a diferencia de lo que ocurre con los residentes de las CE, a ser
residentes no se les deberia exigir que transmitan las oposiciones por conducto del Gobierno
estadounidense. En consecuencia, son los Estados Unidos los que quieren un trato diferente, mientras
gue la medida comunitaria prevé un trato igual .

88. La alegacion 4 es infundada y debe ser rechazada.

7. Alegacion 5: El Reglamento 2081/92 otorga un trato menos favorable a los nacionales
de paises no pertenecientes a las CE, al prescribir que su propio pais transmita la
oposicion

89. En la aegacion 5, 1os reclamantes afirman que e Reglamento 2081/92 otorga un trato menos

favorable a nacionales de paises no pertenecientes alas CE, a requerir que su propio pais transmita la
oposicion.

0. Esta alegacién también es infundada. Como ya han explicado las CE, este requisito se aplica
a las personas residentes o establecidas en las CE 0 en paises terceros y no es irrazonable ni
excesivamente gravoso para |os paises terceros®®

9L En sus segundas comunicaciones, los Estados Unidos y Australia cas no ofrecen ningulin
argumento en apoyo de esta alegacion®: en particular, no reconocen la diferencia existente entre los
requisitos para la transmision y la verificacion de las solicitudes de registro, por una parte, y la
transmision de las oposiciones, por la otra

% Primera comunicacién escrita de las CE, parrafo 140; Segunda comunicacion escrita de las CE,
parrafos 150 y siguientes.

86 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 86.

67 Cabe sefialar, de paso, que la oposicion alas indicaciones geogréficas de paises no pertenecientes a
las CE esté asegurada por el apartado 2 del articulo 12ter, tanto para residentes en las Comunidades como para
residentes extranjeros.

88 Segunda comunicacién escrita de las CE, parrafos 154 y siguientes.

%9 Véase la Segunda comunicacion escrita de Australia, que se limita a referirse a un requisito para la

"participacion” de otro Miembro de la OMC, sin distinguir entre solicitudes y oposiciones y sin responder a
ninguno de |os argumentos de las CE.
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92. De hecho, los Estados Unidos parecen sugerir que los gobiernos de paises terceros deben
verificar la admisibilidad de la declaracion de oposicion con arreglo a los criterios enunciados en €
apartado 4 del articulo 7 del Reglamento.”® Esto no es cierto. En sus comunicaciones las CE han
explicado claramente que € apartado 2 del articulo 12ter y € apartado 1 del articulo 12quinquies no
disponen que & gobierno de un pais tercero tiene que verificar la admisibilidad de la oposicion. ™

9. Por consiguiente, como han reconocido los Estados Unidos ", |a transmision de oposiciones es
un "acto puramente ministerial" que no deberia plantear ninguin problema particular a gobierno de un
Miembro de la OMC, incluidos los de los Estados Unidos y Austrdia. El Unico modo en que los
residentes estadounidenses o0 australianos pueden resultar perjudicados es que los gobiernos de esos
paises no se mostraran dispuestos a transmitir estas oposiciones. Sin embargo, este problema no seria
imputable alas CE, y por consiguiente no puede alegarse que constituya un trato menos favorable por
parte de las Comunidades.

A. En consecuencia, laalegacion 5 también carece de fundamento.

8. Alegacién 6: El Reglamento 2081/92 otorga un trato menos favorable a los nacionales
de paises no pertenecientes a las CE al requerir, en la versién inglesa, que el nacional
tenga un "legitimate interest" (en la version espafiola, " legitimamente interesad[os]")
para poder oponerse al registro de una indicacion geogr afica

95, En su Segunda comunicacion, los Estados Unidos siguen afirmando que, en la version
inglesa, € apartado 1 de aticulo 12quinquies del Reglamento 2081/92 otorga un trato menos
favorable alos no residentes en las CE a requerirles que tengan un "legitimate interest” (en laversion
espariola "legitimamente interesad os]") para poder oponerse al registro de una indicacion geogréfica,
mientras que para los residentes en las CE la version inglesa del parrafo 3 del artlculo 7 les exige que
estén "legitimately concerned" (en la version espafiola "legitimamente interesafos]").”®

9%. En sus comunicaciones las CE han demostrado que no existe ninguna diferencia sustantiva
entre la expresion inglesa "legitimate interest”, utilizadaen € apartado 1 del articulo 12quinquies del
Reglamento 2081/92, y la expresion "legitimately concerned” del péarrafo 3 dd articulo 7.”* Las CE
creian que esto era suficientemente obvio, pero a parecer no lo es para los Estados Unidos. Por lo
tanto, las CE desean hacer otras dos observaciones a respecto.

97. En primer lugar, es importante observar que la version inglesa del apartado 2 del
articulo 12ter, que se refiere a la oposicion a los registros de indicaciones geogréficas de paises
terceros, y que se aplica alos residentes de las CE y de los Miembros de la OMC, exige también que
haya un "legitimate interest" (en la version espafiola, que la persona esté "legitimamente afectada’).
Si los Estados Unidos tuvieran razdn, y la exigencia de un "legitimate interest” fuera més rigurosa que
la que se infiere del término "legitimately concerned”, esto significaria que los residentes de las CE
podrian oponerse d registro de indicaciones geograficas de paises terceros en condiciones mas

70 Segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 66.

"1 Respuesta de las CE a la pregunta 34 del Grupo Especial, parrafo 86; Segunda comunicacion escrita
delas CE, péarrafo 155.

2 Respuesta de |os Estados Unidos a la pregunta 38 del Grupo Especial, parrafo 74.
73 Segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafos 87 y 88.

" Primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 78 y 150 a 152; Segunda comunicacion escrita de
las CE, parrafos 160 y siguientes.
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edtrictas que las aplicables a registro de indicaciones geogréficas de las CE. Esta seria una
consecuencia bien extrafia.

98. En segundo lugar, conviene hacer referencia a las versiones espafiola y francesa del
Reglamento 2081/92, que son igualmente auténticas. De hecho, la version francesa el apartado 3 del
articulo 7, e apartado 2 del articulo 12ter y el apartado 1 del articulo 12quinquies utiliza Unicamente
la expresion "legitimement concerné'. La version espafiola del apartado 3 del articulo 7 y del
apartado 1 dd articulo 12quinquies emplea la expresion "legitimamente interesada’, mientras que en
e apartado 2 del articulo 12ter se utiliza "legitimamente afectada’, que no tiene un significado
distinto.

0. En conclusion, entre "legitimately concerned” y "legitimately interested" solo hay una
diferencia de redaccién propia del texto inglés del Reglamento, que no entrafia ninguna diferencia de
significado. En consecuencia, € Grupo Especial debe rechazar 1a aegacion de los Estados Unidos.

9. Alegaciéon 7: e Reglamento 2081/92 otorga un trato menos favor able porque un titular
de un derecho no perteneciente a las CE no dispone de ningin "representante’ en €
comitéregulatorio que lo " defienda"

100. Austrdia ha sostenido que & Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable porque
un titular de un derecho no perteneciente a las CE no tiene ningin "representante’ en € comité
regulatorio que lo "defienda". En su Segunda comunicacion Australia no ha facilitado ningan otro
argumento que sustancie su alegacion.”™ En consecuencia, la alegacion de Australia debe ser
desestimada.

10. Alegaciones 8 y 9: Las personas residentes o estableddas en un Estado miembro de
las CE disponian de un derecho de oposicién del que no disponian los nacionales de
otrosMiembrosdelaOMC

101.  Australia ha degado que existe una violacion dd trato nacional por € hecho de que las
personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE disponian de un derecho de
objecién del que no disponian los nacionales de otros Miembros de la OMC, con respecto a registro
de mas de 120 indicaciones geogréficas con € proceso normal de registro (alegacion 8). Australiaha
planteado una alegacion similar acerca de la falta de un procedimiento de oposicion con €
procedimiento simplificado que prevefa el articulo 17 del Reglamento 2081/92 (alegacion 9)."

S Lo que hace Australia, en cambio, es enfrascarse en un debate, de dos paginas y media de longitud,
sobre el "procedimiento para la adopcion de decisiones previsto en el articulo 15" de las CE, que culminaen la
declaracién de que las CE "no han refutado la premisa factica en que se basan las alegaciones australianas”,
seguin lacual el Comité o el Consejo "participan en el procedimiento parala adopcion de decisiones aplicable en
virtud del Reglamento 2081/92" (Segunda comunicacion escrita de Australia, parrafo 59). Las CE se preguntan
por qué deben "refutar" esta "premisa factica' dado que nunca han discutido que e Consegjo o e Comité
participen en determinadas condiciones en el proceso de adopcion de decisiones, con arreglo al Reglamento.
Lo que tuvieron que rectificar las CE fue la osada afirmacion de Australia de que el Comité y/o el Consegjo son
en cierta forma quienes "adopta[n] las decisiones definitivas®, en virtud del Reglamento (Primera comunicacion
escrita de las CE, parrafos 79 y siguientes). Véase también la respuesta de las CE a la pregunta 40 del Grupo
Especial, parrafos 105 a 107, y la Prueba documental CE - 28, que muestra que sblo tres indicaciones
geogréficas han sido sometidas a un reglamento adoptado por e Consgjo, mientras que todas las demas se
registraron de conformidad con el Reglamento de la Comisién.

® En su Segunda comunicacion, Australia habla unas veces de "600 registros' y otras de "120"
(Segunda comunicacién de Australia, parrafos 17 y 185). Las CE no saben bien, pues, en qué medida Australia
mantiene su argumento de que el procedimiento simplificado era incompatible con las obligaciones relativas al
trato nacional. En todo caso, como han expuesto las CE en anteriores comunicaciones (Primera comunicacion
escrita de las CE, parrafos170 y siguientes; Segunda comunicacién escrita de las CE, parrafos 197 y
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102.  En sus anteriores comunicaciones, las CE explicaron por qué estas alegaciones no pueden
prosperar.”” En primer lugar, en lo que concierne a Reglamento 2081/92, |as alegaciones tienen que
ver con una medida que ya no estaba en vigor cuando se establecio € Grupo Especid, y que, por
consiguiente, no estd comprendida en € mandato de éste. En segundo lugar, en lo referente a los
registros individuales, aunque se estimase que éstos si estdn comprendidos en e mandato del Grupo
Especial, no puede decirse que violen ninguna obligacién de trato nacional.

103. En su Segunda comunicacion escrita Australia no da ninguna respuesta coherente a las
comunicaciones de las CE.”® En particular, Austrdia no parece considerar que €
Reglamento 2081/92, por una parte, y los registros individuales, por la otra, sean medidas separadas.
En consecuencia, Australia no indica claramente s sus aegaciones estan relacionadas con €
Reglamento 2081/92, o con los registros individuales. No obstante, esta clara distincion es esencia
para determinar s las medidas de referencia estdn comprendidas en e mandato del Grupo Especial y,
ental caso, s violan las obligaciones relativas d trato nacional

104.  Enlo referente al Reglamento 2081/92, las CE ya demostraron en su anterior comunicacion
gue la solicitud de establecimiento de un grupo especia presentada por Australia no se referia
claramente a las versiones histéricas del Reglamento como la "medida en litigio" en la presente
diferencia’™ Lo que es més importante, no corresponde a Australia ampliar e mandato del Grupo
Especial, contrariamente al objeto y fin del ESD. La solucion de diferencias en € marco del ESD
sirve para dirimir litigios acerca de medidas en vigor y no para dar opiniones sobre agravios
histéricos, en particular cuando no se ha determinado hasta qué punto se supone que estos agravios
todavia tienen vigencia. Por elo, € presente Grupo Especial, como todos los grupos especiales
anteriores de la OMC, debe decidir sobre la medida en litigio tal y como existia en € momento en que
Se establecio @ Grupo.

105. En cuanto alos registros individuales, es evidente que estos registros todavia estan en vigor.
Sobre la base de la resducion preliminar formulada por € Grupo Especial, y a los efectos de las
presentes actuaciones, las CE se basan en € supuesto de que los registros individuales estan
comprendidos en & mandato del actual Grupo Especial. ®

106. No obstante, se trata de saber S esos registros violan las obligaciones de trato nacional. Hasta
ahora Australia no ha demostrado sus afirmaciones a respecto; en cambio, ha tratado de hacer recaer
la carga de la prueba en las CE, reprochandoles su afirmacion de que los registros son compatibles
con las obligaciones de trato naciona "sin ninguin argumento justificativo™.?* En este contexto, parece
necesario recordar que es Australia, y no las CE, quien tiene que demostrar que existe una violacion.

siguientes), la alegacion 9 también carece de fundamento porque, en primer lugar, nunca hubo ninglin derecho
de oposicién en el contexto del procedimiento simplificado, tanto para residentes nacionales como para
residentes extranjeros, y, en segundo lugar, porque estas reclamaciones no estan comprendidas en el marco
temporal del Acuerdo sobrelos ADPIC, definido en el parrafo 1 del articulo 70 del mismo.

" Primera comunicacién escrita de las CE, parrafos 156 y siguientes; Segunda comunicacion escrita de
las CE, parrafos 168 y siguientes.

78 Segunda comunicacion escrita de Australia, parrafos 15a 19y 185.
79 Segunda comunicacién escrita de las CE, péarrafo 174.
80| as CE sereservan el derecho a plantear esta cuestion en el contexto de una posible apelacion.

81 Segunda comunicacion escrita de Australia, parrafo 185. Véase también la respuesta de Australia a
la pregunta 93 del Grupo Especial.
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107.  Las CE sostienen que Australia no ha demostrado la existencia de esa violacion. Australia
presentd la actual alegacion en el contexto de las obligaciones de trato nacional del Acuerdo sobre
los ADPIC; no obstante, no ha explicado como € registro de una indicacion geogréfica particular
puede constituir una violacién de las obligaciones de trato naciond.

108.  Probablemente consciente de esta omision, Australia, en sus respuestas a las preguntas del
Grupo Especia, se hareferido a otras disposiciones de la OMC violadas por |os registros individuales,
y en particular a péarrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC*; sin embargo, no ha
ofrecido la menor prueba de ta violacion. Australia ha reconocido que no puede indicar una sola
marca de fébrica 0 de comercio australiana que resultase violada por € registro de una indicacion
geogréfica con arreglo a Reglamento 2081/92%, y ha afiadido que &l Grupo Especial ha "optado" por
no identificar intereses comerciales especificos que puedan resultar afectados por la medida de
las CE** Las CE no saben cuéles son las razones de esta opcion, pero sus consecuencias son claras:
Audtralia no ha demostrado su aegacion, y por consiguiente ésta debe ser rechazada.

109. Austraia ha alucido también que las CE piden d Grupo Especid que constate que "los
marcos legidativos de corta duracion” no estan incluidos en e procedimiento de solucion de
diferenciasdelaOMC. A este respecto, merece la pena sefidlar que han pasado 11 afios desde que se
aprobo @ Reglamento 2081/92 y su modificacién en virtud del Reglamento 692/2003. Dificilmente
puede considerarse gque este marco legidativo sea de "corta duraciéon”. Las CE no saben por qué
Austraia no presentd sus aegaciones relativas a trato nacional cuando todavia estaba en vigor €
Reglamento 2081/92, pero ahora no puede presentar estas aegaciones contra los registros
individuales, cuando no lo hizo contra la medida que presuntamente constituia la violacion, o sea €
propio Reglamento.

110.  En concluson, € Grupo Especia debe resistirse firmemente d intento de Australia de
resucitar alegaciones hipotéticas, en flagrante transgresion de laletray € espiritu del ESD.

B. REQUISITO PROHIBIDO DE DOMICILIO O ESTABLECIMIENTO (PARRAFO 1 DEL ARTICULO 2 DEL
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, JUNTO CON EL PARRAFO 2 DEL ARTICULO 2 DEL CONVENIO DE
PARIS)

111.  Los Estados Unidos han planteado algunas aegaciones referentes a parrafo 1 del articulo 2
del Acuerdo sobre los ADPIC, junto con €l parrafo 2 del articulo 2 del Convenio de Paris. Las CE
consideran que las alegaciones relativas a parrafo 2 del articulo 2 del Convenio de Paris no estén
comprendidas en & mandato del Grupo Especia. A titulo subsidiario las CE demostraran que estas
alegaciones son infundadas.

1. L as alegaciones basadas en €l parrafo 2 del articulo 2 del Convenio de Paris no estan
comprendidas en € mandato del Grupo Especial

112.  En primer lugar, |as alegaciones basadas en €l parrafo 2 del articulo 2 del Convenio de Paris
no pertenecen a mandato del Grupo Especial.

113.  El parrafo 2 del articulo 2 del Convenio de Paris contiene una prohibicion de las condiciones
de domicilio o establecimiento que es independiente del parrafo 1 del articulo 2 de este mismo
Convenio. Los reclamantes |o han negado porque la expresion "ello no obstante”, a comienzo del

82 Respuesta de Australia a la pregunta 92 del Grupo Especial.
83 Respuesta de Australia a la pregunta 93 del Grupo Especial.

84 Segunda comunicacién escrita de Australia, parrafo 10.
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pérrafo 2 del articulo 2, establece una "vinculacion” entre las dos disposiciones®® Las CE no estan de
acuerdo. La expresion "dlo no obstante” indica una contradiccidn entre las disposiciones, mas que
vincular, separa: del empleo de esta expresion se desprende claramente, por lo tanto, que e parrafo 2
del articulo 2 contiene una obligacion que va mas ala del parrafo 1 del articulo 2 del Convenio de
Paris.

114.  De hecho, los argumentos de los Estados Unidos se basan en € supuesto de que € péarrafo 2
del articulo 2 es una obligacion juridica distinta. En su Primera comunicacion escrita, los Estados
Unidos alegaron que las condiciones de domicilio o de establecimiento estaban "directamente”
prohibidas por el péarrafo 2 del articulo 2.%° En su Segunda comunicacion escrita, los Estados Unidos
hablan de una obligacion "conforme a péarrafo 2 del articulo 2, de no imponer ningln requisito

relativo a domicilio o al establecimiento”.®’

115.  No obstante, las solicitudes de establecimiento de grupos especides de los Estados Unidos y
Australia no contienen ninguna referencia explicita al parrafo 2 del articulo 2 del Convenio de Paris,
ni presentan ninguna reclamacion acerca de la aplicacion de condiciones ilicitas de domicilio o
establecimiento por las CE.

116. En su comunicacion los Estados Unidos solo responden que “las CE tenian conocimiento
claramente de la naturaleza de |a reclamacion de los Estados Unidos'.®® Las CE niegan formamente
este extremo. Hasta que se presento la Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, las CE
no sabian que los Estados Unidos tenian €l propésito de alegar que la medida comunitaria conllevaba
de modo implicito condiciones ilicitas de domicilio o establecimiento. Ademés, las CE observan que
el argumento estadounidense contradice su respuesta a la solicitud de resolucion preliminar de las CE,
en la que los Estados Unidos anunciaron que € motivo preciso por € que € Reglamento 2081/92 es
incompatible con las obligaciones derivadas de la OMC seria objeto de futuras comunicaciones de los
Estados Unidos.*

117. En consecuencia, € Grupo Especial debe constatar que las reclamaciones relativas a
parrafo 2 del articulo 2 del Convenio de Paris no estan comprendidas en su mandato.

2. Alegacion 10: El Reglamento 2081/92 exige que los nacionales de paises no
pertenecientes a las CE se establezcan en las CE como condicién para € registro de
indicaciones geogr éficas

118.  Los Estados Unidos han aegado que € Reglamento 2081/92 exige que los nacionaes de
paises no pertenecientes a las (E se establezcan en las CE como condicion para € registro de
indicaciones geogréficas. Como expusieron las CE en anteriores comunicaciones™, esta alegacion es
infundada porque, en primer lugar, las indicaciones geograficas relativas a una zona situada en un pais
de la OMC pueden registrarse en virtud del Reglamento 2081/92; en segundo lugar, € derecho a
registrar una indicacion geogréfica no depende del domicilio o € establecimiento y, en tercer lugar, €

8 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 80; Segunda comunicacion escrita de
Australia, parrafo 27.

8 primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, pérrafo 85.
87 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 79.
8 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 83.
89 Respuesta de | os Estados Unidos de 15 de marzo de 2004, pérrafo 36.

0 Primera comunicacién escrita de las CE, parrafos 176 y siguientes.
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parafo 2 del articulo 2 del Convenio de Paris no puede excluir medidas que garanticen que un
producto es originario de la zona geogréfica a la que se refiere una indicacién geografica protegida.

119. En su Segunda comunicacion, los Estados Unidos respondieron que lo que dicen es,
simplemente, que las CE no pueden exigir que la zona geogréfica a la que se refiere una indicacion
esté situada en las Comunidades®

120.  No obstante, como indicaron las CE en su respuesta a la alegacion 1, e Reglamento 2081/92
no contiene ningun requisito de esta clase. Las indicaciones geogréficas relativas a una zona Situada
en otro pais Miembro de la OMC pueden registrarse con arreglo al Reglamento 2081/92. Esta razon,
por si sola, yaimpide decir que el Reglamento 2081/92 establece un requisito de domicilio.*?

121.  En consecuencia, la degacion estadounidense debe ser rechazada

3. Alegacion 11: El Reglamento 2081/92 exige que los nacionales de paises no
pertenecientes a las CE se establezcan en las CE como condicién para presentar una
oposicién

122, En su Segunda comunicacion, los Estados Unidos siguen adegando que
Reglamento 2081/92 preve una condicion de domicilio o establecimiento porgue una persona "debe
tener residencia o establecimiento en las CE para poder presentar una oposicién de conformidad con
el procedimiento de oposicion del articulo 7. %

123.  Como han indicado ya las CE, esta degacion es manifiestamente infundada. No se trata de
saber S una persona puede presentar una oposicion "de conformidad con € procedimiento de
oposicion del articulo 7', sino, simplemente, s puede presentar una oposicion. Las personas
residentes o establecidas en paises de la OMC pueden presentar una oposicion con arreglo a
apartado 1 del articulo 12quinquies 'y d apartado 2 del articulo 12ter, y por lo tanto estan exactamente
en lamisma posicién que las personas residentes o establecidas en las CE.

124.  Por consiguiente, la aegacion de los Estados Unidos debe ser rechazada.
C. TRATONACIONAL CON ARREGLO AL PARRAFO 4 DEL ARTIiCcULO Il DEL GATT

1. El Reglamento 2081/92 no es incompatible con € parrafo 4 del articulo |11 del GATT
(alegaciones 12 a 15)

125.  Los reclamantes han presentado un cierto nimero de alegaciones al amparo del parrafo 4 del
articulo 111 del GATT, relativas a registro de indicaciones geogréficas extranjeras, € requisito de las
estructuras de control, latransmision y la verificacion de las solicitudes de registro, € requisito de que
se indique € pais de origen para las indicaciones geograficas homonimas y, por dltimo, la presunta
tendenciosidad genera del proceso de adopcidn de decisiones.

91 Segunda comunicaci6n escrita de los Estados Unidos, parrafo 85.

92 Ademéds, las CE recuerdan que, independientemente de que se trate de indicaciones geogréficas
comunitarias o extranjeras, €l Reglamento 2081/92 no prevé ningun requisito de domicilio o establecimiento
sino que simplemente exige que se establezca un pliego de condiciones que garanticen que los productos poseen
efectivamente una calidad, renombre o caracteristicas especificas imputables a su origen geogréfico (véase la
Primera comunicacion escrita de las CE, parrafo 183).

93 segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 86.
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126. Todas estas alegaciones contienen afirmaciones de que se otorga un trato menos favorable,
similares a las que se hicieron en relacion con € Acuerdo sobre los ADPIC. En sus segundas
comunicaciones |os reclamantes no han afiadido ningin argumento nuevo a sus alegaciones a amparo
dd parrafo 4 dd articulo I11. En consecuencia, las CE pueden remitirse alo que dijeron anteriormente
con respecto a los argumentos de los reclamantes, en relacion con € Acuerdo sobre los ADPIC.

127.  Sin embargo, hay un aspecto especifico que se plantea en relaciéon con el GATT y acerca del

cual las CE desean formular algunas observaciones. Se trata de la alegacion estadounidense de que €l

requisito de que se indique €l pais de origen para las indicaciones geograficas homénimas congtituye
una violacion del péarrafo 4 del articulo 11l del GATT. Las CE observan que, en su Segunda
comunicacion, tanto los Estados Unidos como Australia reconocen que e parrafo 1 del articulo 1X

del GATT exime los requisitos de marcado del pais de origen de las obligaciones relativas a trato

nacional del péarrafo 4 del articulo 111.°**  Sin embargo, los Estados Unidos no ofrecen ninguna
explicacion convincente del por qué esta exencion no se aplicaria a requisito de etiquetado del

apartado 2 dd articulo 12 del Reglamento 2081/92, suponiendo que este requisito viole efectivamente
las obligaciones de trato nacional.

128.  El Unico argumento de los Estados Unidos es que € Reglamento 2081/92 no es un requisito
"generd" de marcado. No obstante, la palabra "general” no aparece en d parrafo 1 del articulo IX
del GATT. Este parafo se refiere smplemente a los requisitos de marcado del pais de origen,
independientemente de que se apliquen a todos los productos importados 0 solamente a algunos.
Las CE tampoco entienden qué ldgica tendria una disposicion que permitiese someter todos los
productos importados a marcado del pais de origen, y no solo algunos de €llos.

129. Laldgica perversa de |la aegacion estadounidense -y la de la reclamacion similar de Australia
en relacion con € Acuerdo OTC- se reflgja también en la practica de los Estados Unidos y Austraia
con respecto a marcado de origen. A diferencia de las CE, tanto los Estados Unidos como Australia
exigen laindicacion del pais de origen en todos los productos importados.®® Esta es una condicion

paraimportar cualquier producto en los Estados Unidos o Australia, cuya observancia es obligatoriay
gue no se aplica alos productos nacionales.

130. Es asombroso que los Estados Unidos y Australia, a tiempo que aplican requisitos de
marcado del pais de origen discriminatorios y de caracter absoluto, acusen a las CE de aplicar una
disposicion de etiquetado limitada, completamente razonable y no discriminatoria que permite
distinguir entre dos indicaciones geograficas homonimas.

131. En opinion de las CE, € Grupo Especia debe resistirse a este intento de aplicar un doble
rasero paralos Miembros de la OMC, y en consecuencia ha de rechazar laaegacion.

2. Lamedida estaria justificada por € apartado d) del articulo XX del GATT

132. A nivd subsdiario, las CE consderan que s e Grupo Especia constatara que €
Reglamento 2081/92 entrafia un trato menos favorable para los productos extranjeros a prescribir la
existencia de estructuras de control, la transmision y verificacion de las solicitudes por € gobierno del
pais tercero y laindicacion del pais de origen para las indicaciones geograficas homénimas, este trato
menos favorable estaria justificado por el apartado d) del articulo XX del GATT.

9 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 99; Segunda comunicacion escrita de
Australia, parrafo 212.

9 Véase, para los Estados Unidos 19 CFR 134.11 (CE - Prueba documental 66); para Australia, véase
la Ley de Comercio (Designaciones Comerciales) (CE - Prueba documental 67) y el Reglamento de Comercio
(Importaciones), Reglamento 8 c) i) (CE - Prueba documental 68).
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133.  Ensu Segunda comunicacion los reclamantes afirman que las CE no han demostrado que las
presuntas incompatibilidades estén justificadas por e apartado d) del articulo XX del GATT.”® No
obstante, en su Segunda comunicacion las CE explicaron en detalle por qué € requisito de las
estructuras de control, e requisito de la transmision y verificacion de las solicitudes por e gobierno
del pais tercero y la indicacion del pais de origen para las indicaciones geograficas homonimas, son
necesarios para garantizar la observancia del Reglamento 2081/92. %"

134. Hasta ahora los Estados Unidos y Australia no han rebatido estos argumentos de las CE.
Tampoco han demostrado que la medida comunitaria se aplique de un modo que congtituya una
discriminacion arbitraria o injustificable entre paises en los que prevalecen las mismas condiciones, o
que congtituya una restriccién encubierta del comercio internacional.

135.  Por consiguiente, las medidas de referencia estan justificadas por e apartado d) del
articulo XX del GATT, y las mencionadas alegaciones deben ser rechazadas

V. EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LA OBLIGACION DE
OTORGAR EL TRATO DE NACION MASFAVORECIDA

136. Las CE comentaran ahora las aegaciones estadounidenses segun las cuales €
Reglamento 2081/92 es incompatible con la obligacién de otorgar € trato de nacién mas favorecida
en virtud del articulo 4 ddl Acuerdo sobre los ADPIC y ddl parrafo 1 del articulo | del GATT.

A. ARTICULO 4 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

1. Alegacion 16: Como ocurre entre los paises Miembros de la OM C que no son miembros
de las CE, los nacionales de Miembros de la OMC que satisfacen las condiciones de
reciprocidad y equivalencia impuestas por las CE reciben un trato mas favorable que los
gue no satisfacen esas condiciones

137.  Iniciamente los Estados Unidos afirmaron que e Reglamento 2081/92 es incompatible con €l
articulo 4 de Acuerdo sobre los ADPIC, porgque los nacionales de Miembros de la OMC que
satisfacen las condiciones de reciprocidad y equivalencia reciben un trato més favorable que los que
no |as satisfacen.

138. Ensu Segunda comunicacién los Estados Unidos han ampliado esta reclamacion y ahora
afirman que tres aspectos distintos del Reglamento 2081/92 congtituyen una violacién de las
obligaciones relativas al trato de nacion més favorecida, a saber™®:

la aplicacion de las condiciones de "reciprocidad y equivalencia' (alegacion 16);

el requisito de las estructuras de control (alegacion 16bis);

el requisito de una "participacion sustancid" en la administracion y aplicacion del
Reglamento de las CE (alegacién 16ter).

98 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 100; Segunda comunicacion escrita de
Australia, parrafo 181.

97 Segunda comunicacién escrita de las CE, pérrafos 228 a 242 (que incluyen, por referencia, los
argumentos comunitarios en respuesta a las aegaciones acerca de la disposicion relativa a trato naciona del
Acuerdo sobrelosADPIC).

98 segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 104.
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139. En lo que concierne a la primera alegacion, las CE han confirmado ya que no aplican
condiciones de reciprocidad y equivalencia a otros Miembros de la OMC. Por esta sola razén la
alegacion estadounidense ya carece de fundamento. Ademas, las CE han explicado que, aunque €
parafo 1 del articulo 12 fuera aplicable a Miembros de la OMC, esa disposicion se limita a fijar las
condiciones en que puede aplicarse € Reglamento 2081/92, pero no confiere ninguna ventagja en €
sentido del articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por dltimo, las CE han explicado también que €
Reglamento 2081/92 no entrafia ninguna discriminacion basada en la nacionalidad.®® Por todos estos
motivos, esta alegacion de los Estados Unidos debe ser rechazada.

140. Enlo referente ala alegacion 16bis, las CE han explicado en detalle que € requisito de las
estructuras de control no es una "equivalencia con otro nombre’, sino que se aplica a productos
especificos.!®® Esto significa que la cuestion de la existencia de estructuras adecuadas de control debe
evaluarse por separado para cada solicitud. No existe una norma que impligque que para ciertos paises
Se supone autométicamente que existen estructuras de control, mientras que para otros se supone que
no existen.

141.  Esto no se aplica solamente a las solicitudes de paises terceros, sino también alas solicitudes
de las CE. De hecho, cada solicitud debe contener una indicacion del 6rgano de control
competente’® S no se indica ningln érgano de control, 0 S & 6érgano de control indicado no se
gjusta a los requisitos del articulo 10 del Reglamento 2081/92, la indicacién geogréfica no puede
registrarse. Asi pues, € requisito de las estructuras de control se aplica de un modo absolutamente no
discriminatorio; no hay discriminacion sobre la base de la nacionalidad, ni sobre la base del origen
del producto. En consecuencia, la alegacion 16bis debe ser rechazada.

142.  Enlo relativo ala alegacion 16ter, que los Estados Unidos han planteado por primera vez,
pueden hacerse béasicamente las mismas objeciones. No hay ninguna norma en
Reglamento 2081/92 que indique cudles Miembros de la OMC pueden transmitir y verificar
solicitudes de registro, y cudles no pueden hacerlo. De hecho, los Estados Unidos ni siquiera afirman
esto, sino que dicen que agunos Miembros de la OMC "no podrian tramitar |as solicitudes de registro,
mientras que otros si podrian hacerlo".'® Este argumento carece de fundamento. El Reglamento no
exige nada que esté fuera de las poshbilidades de cuaquier Miembro de la OMC cuyo gobierno
funcione normamente.

143. Enredidad -y esto se aplica desde luego a los propios Estados Unidos- no se trata de una
cuestion de capacidad, sino de voluntad. Los Estados Unidos han indicado claramente que no estén
dispuestos a cooperar en el proceso de registro previsto en e Reglamento 2081/92. Sin embargo, no
se trata de una opcion imputable a las CE; en consecuencia, la aegacion 16ter también debe ser
rechazada.

99 Véase la Primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 228 y siguientes; Segunda comu nicacion
escritade las CE, parrafos 245 y siguientes.

100 segunda comunicacion escrita de las CE, parrafos 96 y siguientes; véase supra, parrafos 54 y
siguientes.

101 v éase por ejemplo las solicitudes que figuran en CE - Prueba documental 51 a CE - Prueba
documental 54, CE - Prueba documental 56.

102 Sequnda comunicacion escrita de |os Estados Unidos, parrafo 107.
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2. Alegacién 17: Con arreglo al Reglamento 2081/92, un Estado miembro de las CE otorga
un trato mas favor able a los nacionales de otr os Estados miembr os de las CE que €l que
otorga a los nacionales de Miembros dela OMC no pertenecientesa las CE

144.  Los Estados Unidos han degado que, con arreglo a Reglamento 2081/92, un Estado miembro
de las CE otorga un trato més favorable a los nacionales de otros Estados miembros de las CE que el
gue otorga a nacionales de Miembros de la OMC no pertenecientes alas CE.

145.  En sus comunicaciones escritas las CE ya han explicado que esta degacion no se sostiene*
En particular, cabe sefidar que las CE son un Miembro inicial de la OMC. Las medidas con las que
las CE armonizan su legidacion interna no son las medidas con las que los Estados miembros se
conceden ventgjas "mutuas’. Como e Reglamento 2081/92 es una medida de las CE, los Estados
Unidos han presentado correctamente su reclamacion contra las CE, y no contra sus Estados
miembros.

146.  Por obvio que esto parezca, en su Segunda comunicacion los Estados Unidos persisten en
esgrimir sus falaces argumentos. En particular, los Estados Unidos alegan que € mandato del Grupo
Especial incluye "medidas conexas de aplicacion y observancia', entre ellas las medidas adoptadas
por los Estados miembros. Sobre esta base, los Estados Unidos piden a Grupo Especia que
"examine" s las medidas de los Estados miembros de las CE estén conformes con las obligaciones
relativas a trato de NMF.

147.  Ante todo, las CE observan que los Estados Unidos no han indicado de qué medidas de los
Estados miembros estan hablando, y en qué modo se supone que estas medidas violan las
obligaciones dimanantes de la OMC. En consecuencia, los Estados Unidos no han proporcionado
pruebas suficientes que demuestren la existencia de una violacion.

148.  Ademés, las CE observan que la presente diferencia se refiere a medidas adoptadas por las
Comunidades. El hecho de que en otros muchos sectores de la legislacion comunitaria los Estados
miembros de las CE tengan ciertas responsabilidades en la gecucion de Reglamento 2081/92, es
irrdlevante. Por lo general la gecucion de las leyes de las CE no corre a cargo de autoridades de nivel
comunitario, Sino que més bien se recurre a las autoridades de los Estados miembros, que en esta
Situacion actlian de facto como 6rganos de la Comunidad, por lo cua seria ésta la responsable con
arreglo a la normativa de la OMC y a derecho internacional en general. En este contexto, es
interesante observar que € Tribunal Europeo de Justicia respaldo la competencia de las CE respecto
de un acuerdo comprendido en la politica comercia comin, sosteniendo a mismo tiempo que “tiene
poca importancia que las obligaciones y las cargas financieras inherentes a la gjecucion del acuerdo

previsto corran directamente por cuenta de los Estados miembros'. ***

149.  En consecuencia, cuando los Estados miembros de las CE toman medidas para gecutar la
legidacion comunitaria, estas medidas se derivan de dicha legidacion, estdn comprendidas en la
competencia de la Comunidad y es la Comunidad la que es responsable de dlas, y no los Estados
miembros. No puede considerarse pues que con estas medidas un Estado Miembro de la OMC
conceda una ventaja a otro, o que estas medidas permitan "eludir las obligaciones relativas al trato
de NMF" hacia otros Miembros de la OMC. Ademas, € hecho de que las obligaciones relativas a
trato de NMF no se apliquen no significa que otras obligaciones dimanantes de la OMC, y en
particular las relativas al trato nacional, resulten inaplicables.

193 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 249 y siguientes; Segunda comunicacion escrita
delas CE, parrafos 252 y siguientes.

104 Opinion 1/75, Local Cost Standard, [1975] ECR 1355 (CE . Prueba documental 69).
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150. Las CE observan también que esta alegacion estadounidense no tiene nada que ver con la
proteccion de las indicaciones geogréficas, sino que es de carécter horizontal. Las CE han aprobado
decenas de miles de leyes armonizando sus legidaciones internas. S los Estados Unidos tuvieran
razén, cabria suponer que e entero cuerpo de leyes de las Comunidades deberia aplicarse a los
Estados Unidos, y desde luego a cualquier otro Miembro de la OMC. Esto no puede ser asi, y, que
las CE sepan, ningun otro Miembro lo ha pretendido.

151.  Para poner punto finad a este tema, diremos que esta adegacidon es un intento poco feliz de
socavar la integridad del ordenamiento juridico de las CE, y € Grupo Especial debe rechazarla en
consecuencia.

B. ALEGACION 18: AL SOMETER EL REGISTRO DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS DE UN PAIS
TERCERO A LAS CONDICIONES DE RECIPROCIDAD Y EQUIVALENCIA, LA MEDIDA COMUNITARIA
ES INCOMPATIBLE CON LA OBLIGACION DE CONCEDER EL TRATO DE NACION MAS
FAVORECIDA PREVISTA EN EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO | DEL GATT

152.  Los Estados Unidos han aducido que, a someter € registro de las indicaciones geogréficas de
paises terceros a condiciones de reciprocidad y equivalencia, la medida comunitaria es incompatible
con la obligacion de conceder € trato de nacion més favorecida prevista en € parrafo 1 del articulo |
del GATT.

153. Como explicaron ya las CE en su comunicacion escrita, € Reglamento 2081/92 no es
incompatible con € pérrafo 1 del articulo 1" En su Segunda comunicacion, los Estados Unidos no
han presentado ninguin argumento especifico respecto del parrafo 1 del articulo | del GATT, sino que
simplemente se han remitido a sus argumentos acerca del articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC!®
En consecuencia, las CE pueden remitirse también alos argumentos que formularon anteriormente, en
su respuesta a la alegacion de los Estados Unidos respecto del articulo 4 del Acuerdo sobre
los ADPIC."" Asi pues, estaaegacion debe ser rechazada.

V. EL REGLAMENTO 2081/92 NO REDUCE LA PROTECCION JURIDICA DE LAS
MARCASDE FABRICA O DE COMERCIO

154.  En esta seccion de nuestra declaracion nos ocuparemos de las alegaciones presentadas en
relacion con el parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC y, en particular, las relativas a
problema de la "coexistencia'. En sus escritos de réplica los reclamantes no han presentado ningln
argumento nuevo con respecto a sus otras reclamaciones. En cuanto a esas aegaciones, las CE se
remiten a sus anteriores comunicaciones a Grupo Especial.

105 segunda comunicacion escrita de las CE, parrafo 259.

108 segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafos 114 y 115.

197 En |a Segunda comunicacion estadounidense no se ve claramente si los Estados Unidos consideran
también que el requisito de los procedimientos de control y de transmision y verificacién de las solicitudes por
el gobierno del pais de origen de la indicacién geogréfica constituye una violacion del parrafo 1 del articulo |
del GATT. S es esto lo que pretenden los Estados Unidos, las CE pueden remitirse a su respuesta a las
reclamaciones relativas al articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Ademas, a titulo subsidiario las CE
consideran que estas medidas estarian justificadas por el apartado d) del articulo XX del GATT, de conformidad
con lo que se haindicado ya en respuesta alas alegaciones referentes al parrafo 4 del articulo 111 del GATT.
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A. ALEGACION 19: EL APARTADO 2 DEL ARTICULO 14 DEL REGLAMENTO 2081/92 ES
INCOMPATIBLE CON EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC,
PORQUE PERMITE LA COEXISTENCIA DE INDICACIONES GEOGRAFICAS Y MARCAS DE FABRICA
O DE COMERCIO ANTERIORES

1. Apartado 3 del articulo 14 del Reglamento 2081/92

155.  Las CE han demostrado que la coexistencia de indicaciones geogréficas y marcas de fabrica o
de comercio anteriores, de conformidad con e apartado 2 del articulo 14 del Reglamento 2081/92, no
seria incompatible con e parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, aunque la
interpretacion de esta disposicion hecha por los reclamantes, y de su relacion con la Seccién 3de la
Parte |1, fuera correcta:

en primer lugar, € criterio para registrar las marcas de fébrica o de comercio limita
apriori laposibilidad de un conflicto entre las indicaciones geogréficas y las marcas
de f&brica o de comercio anteriores;

en segundo lugar, S se planteara este conflicto, € apartado 3 dd articulo 14 dd
Reglamento 2081/92 ofrece los medios necesarios a los titulares de marcas de fébrica
0 de comercio para oponerse a registro de cualquier indicacion geogréfica que
induzca a error, o invalidarla;

por ultimo, las disposiciones del Reglamento 2081/92, junto con otras disposiciones
de la legislacion comunitaria y las leyes sobre competencia desleal de los Estados
miembros, ofrecen los medios necesarios para garantizar que, en la préctica, las
indicaciones geogréficas registradas no se utilicen de un modo que induzca a
confusion.

a) Posibilidad de registrar las denominaciones geograficas como marcas de fabrica o de
COMercio

156. Las CE han expuesto en detale los criterios para registrar las marcas de fabrica o de
comercio, porque estos criterios definen e contexto juridico en € cual debe aplicarsee apartado 3 del
articulo 14. Por consiguiente, es esencia entender bien estos criterios para interpretar correctamente
el apartado 3 del articulo 14.

157.  Contrariamente alo que afirman los reclamantes, las CE no han dicho nunca que "las marcas
de fébrica o de comercio registradas véidas no pueden incluir ciertos eementos geogréficos'.*® Es
mas, de ser asi habria sido innecesario incluir € apartado 3 del articulo 14 en & Reglamento 2081/92.
Las CE han explicado que, con la legidacion comunitaria en materia de marcas de fébrica o de
comercio, los términos que son indicaciones geogréficas, 0 pueden considerarse como ta
razonablemente en e futuro, no pueden registrarse vdidamente como marcas de fébrica o de
comercio salvo que hayan adquirido un carécter distintivo (un "significado secundario") mediante €
uso. Deahi lareferenciaexpresadel apartado 3 del articulo 14 alos criterios que son pertinentes para
determinar este carécter distintivo adquirido.

158.  Los hechos confirman la posiciéon de las CE. Ni los reclamantes ni terceras partes han podido
identificar una sola indicacion geogréfica, de las més de 600 registradas por las CE, que dé lugar a
una probabilidad de confusién con una marca de fébrica o de comercio anterior. En cambio, los
Estados Unidos citan gjemplos hipotéticos, relativos a queso de la Luna o a los productos tropicales
de Portugal .

108 Sequnda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 169.
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159.  Austraiaafirma que los criterios relativos al registro, de la Directiva sobre marcas de fabrica
0 de comercio, no se aplican a las marcas registradas antes de su adopcion.’® Austraia no ha tenido
en cuenta que, con arreglo a la Directiva sobre marcas, las razones para denegar un registro sirven
también para invalidar las marcas de fébrica 0 de comercio existentes, incluidas las anteriores a la
Directiva, salvo que los Estados miembros hayan dispuesto otra cosa. Ademas, no puede decirse que
la Directiva sobre marcas fuerainnovadora a este respecto. Antes de que se adoptase |la mencionada
Directiva, las leyes sobre marcas de fébrica 0 de cmercio de los Estados miembros preveian ya
criterios similares para € registro, a igual que las leyes de casi todos |os demés paises, incluidos los
reclamantes.

160. A su vez, los Estados Unidos alegan que € razonamiento de las CE no se aplicaria a las
indicaciones geogréficas registradas que no consistan en @ nombre de un lugar.™™® Los Estados
Unidos estan equivocados. La Directiva sobre marcas prohibe € registro de marcas de fébrica o de
comercio que consistan en "signos o indicaciones que puedan servir, en € comercio, para designar ...
la procedencia geogréfica’.™" Términos como "Feta" o "Reblochon” son indicaciones indirectas de
origen 'y, por consiguiente, responden a esta descripcion aunque no sean nombres de lugares. En todo
caso, la Directiva sobre marcas prohibe también € registro de términos que sirvan para designar la
"especie”, "calidad" u "otras caracteristicas' de los productos.**?

b) Los reclamantes han interpretado erroneamente € apartado 3 del articulo 14

161.  Las CE han demostrado que, lgjos de ser la tnica interpretacion razonable del apartado 3 del
articulo 13, la interpretacion de esta disposiciéon que hacen los reclamantes no se compadece con €
significado corriente de sus términos. Ademés, lainterpretacion de |os reclamantes no es razonable ni
viable en la practica, y no puede conciliarse con los términos de otras disposiciones del
Reglamento 2081/92.

162.  Austraia afirmaque "e término 'inducir a error' establece una norma probatoria mas estricta
que 'inducir a confusién™.™* En & mejor de los casos, esto podria considerarse una interpretacion
posible de "inducir aerror”. Pero Australia no ha demostrado que la interpretacién que hacen las CE
de "inducir aerror" sea menos razonable, o que seaimposible interpretar 1a expresion "inducir aerror”
de modo compatible con € parrafo 1 del articulo 16. De hecho, ni siquierad diccionario confirmala
interpretacion australiana.  Como Australia ha reconocido, uno de los significados corrientes del

término inglés "mideading” es "confusing".™* Lo propio puede decirse de las otras versiones
lingliisticas del Reglamento 2081/92. Por giemplo, e término inglés "mislead" se ha traducido por
"inducir aerror”" en laversion espafiola. Segun € Diccionario de la Real Academia Espafiola, uno de
los significados corrientes de la paabra "error" es "equivocacion, confusion'.™  Ademés, la
interpretacion que hace la Comunidad del término "misleading” esta corroborada contextual mente por
la letra b) dd apartado 5 del articulo 7 del Reglamento 2081/92, que dispone que la Comisién

adoptara una decisi6n respecto alas oposiciones basadas en "l os riesgos reales de confusion”.

109 Sequnda comunicacion escrita de Australia, parrafo 91.

110 segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 168.

111 \/éase el apartado c) del parrafo 1 del articulo 3 de la Directiva sobre marcas.

112 | pig,

113 Segunda comunicacién escritade Australia, parrafo 104.

114 segunda comunicacién escrita de Australia, parrafo 104.

15 Diccionario de la Real Academia Espaiola, 20° edicion, 1984 (CE - Prueba documental 70).
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163.  Por su parte, los Estados Unidos persisten en su equivocada teoria de que € apartado 3 del
articulo 14 se aplica solamente a un determinado subconjunto de marcas de fébrica o de comercio.
Pero esto no es |o que dice ese gpartado. El apartado 3 del articulo 14 no dice que € registro se
denegara cuando induzca a confusion con una marca de fabrica o de comercio a condicion de que
dicha marca se haya utilizado durante un largo periodo y a condicién también de que goce de un
considerable renombre y notoriedad. Lo que dice este parrafo es que € registro se denegara cuando la
denominacién propuesta pueda inducir a error "habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una
marca y de la duracién dd uso de la misma'. Asi pues, la duracion del uso y & renombre o
notoriedad no son "requisitos previos de umbral” parala aplicacion del apartado 3 del articulo 14; son
criterios para determinar s la indicacion geogréfica induce a error.  Como se ha indicado
anteriormente, € apartado 3 del articulo 14 menciona expresamente esos criterios porque seran
especialmente pertinentes, dado que los términos geogréficos no son de por si distintivos como
marcas de fébrica o de comercio.

164.  Los Estados Unidos observan que € articulo ébis del Convenio de Parisy los parrafos 2y 3

del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC confieren proteccién adiciona a las llamadas "marcas
notoriamente conocidas’, y que & renombre, la notoriedad y la duracion del uso son "factores'
utilizados generamente para determinar s una marca de fabrica o de comercio puede considerarse

"notoriamente conocida'.'*® Pero de esto no se sigue Idgicamente que esos factores sdlo sean
pertinentes como "requisitos previos de umbra" parala aplicacion de las disposiciones de referencia.

Laduracion del uso y € renombre/notoriedad son criterios pertinentes para determinar |a probabilidad
de confusion con cualquier marca de fébrica o de comercio. En particular, independientemente de
gue una marca tenga suficiente renombre o notoriedad para ser considerada "marca notoriamente
conocida" de conformidad con el articulo &is del Convenio de Paris, su renombre o notoriedad (o la
fata de los mismos) serén también pertinentes a los efectos de establecer la probabilidad de confusion
con un signo para productos similares, de conformidad con € parrafo 1 ddl articulo 16.

165.  Los Estados Unidos mencionan también™’ las disposiciones |lamadas de "antidilucion” de la
Directiva sobre marcas y e Reglamento de la marca comunitaria, que confieren proteccién a una
marca de fébrica o de comercio a pesar de la falta de similitud entre los productos de que se trate,
"cuando la marca goce de renombre". En e contexto de estas disposiciones, € "renombre’ hace las
veces de "requisito previo de umbral”. Pero esto no significa que, con arreglo a la legisacion
comunitaria sobre marcas de fabrica o de comercio, & renombre solo sea pertinente para esa finalidad,
ni tampoco que el renombre relativamente importante que exige e Tribunal Europeo de Justicia**?, o
la OAMI™®, a aplicar esas disposiciones pueda extrapolarse al apartado 3 del articulo 14. Estanorma
est4 vinculada a la amplia proteccion concedida por las disposiciones "antidilucion™ y no estaria
justificada en una situacién en la que intervinieran signos para productos similares.

166. El décimo parrafo del preambulo de la Directiva sobre marcas de fabrica o de comercio dice
que la apreciacion del riesgo de confusion,

depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en €
mercado, de la asociacién que pueda hacerse de ella con € signo utilizado o
solicitado, del grado de similitud entre la marcay @ signo y entre los productos o
servicios designados.

118 segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 146.

117 Segunda comunicaci6n escrita de | os Estados Unidos, parrafo 150.

118 segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 151.

19 sequnda comunicacion escrita de |os Estados Unidos, parrafo 152.
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167.  Interpretando la letra b) del apartado 1 del articulo 4 de la Directiva sobre marcas, que es €
equivalente del parafo 1 del articulo 16, € Tribuna Europeo de Justicia ha dicho que™®®:

... € riesgo de confusion es tanto mas elevado cuanto mayor resulta ser el caracter
distintivo de la marca anterior... Asi pues, como la proteccion de una marca
registrada depende, segun laletra b) del apartado 1) del articulo 4 de la Directiva, de
la existencia de un riesgo de confusion, aquellas marcas que tienen un eevado
carécter digtintivo bien intrinseco, o bien gracias a lo conocidas que son en €
mercado, disfrutan de una mayor proteccion que las marcas cuyo caracter distintivo
€s menor.

168. Esto confirma que € renombre, ademas de ser un "requisito previo de umbra" para la
aplicacion de ciertas disposiciones que prevén protecciones adicionales para marcas de renombre
considerable, también es un criterio general para determinar la probabilidad de confusion con
cualquier marca de fabrica o de comercio.

169. Lalegidacion de las CE sobre marcas comerciales no es en modo alguno Unica a este
respecto.’®* Casi todos los demés Miembros aplican criterios similares.®® En los Estados Unidos,
entre los factores que deben considerarse para determinar la probabilidad de confusidon en las
actuaciones por infraccion figura la llamada "fuerza' de la marca de fébrica o de comercio.'* Las
marcas de fabrica 0 de comercio que consisten en términos descriptivos, como nombres de lugares, se

120 Caso G-39/97, Canon Kabushiki Kaisha contra Metro Goldwyn-Mayer Inc., ECR [1998] +5507,
parrafo 18 (CE - Prueba documental 71). Sin cursivasen el original.

121 Seglin el Manual sobre marcas de fabricay de comercio dela OMPI:

S la marca que ha sido infringida es utilizada, el dmbito de su utilizacion puede incidir en la
determinacién de la similitud susceptible de crear confusion. La utilizacion intensiva
incrementa el caracter distintivo de la marca, asi como el riesgo de ser confundida con marcas
notoriamente conocidas, aun si 10s productos en que se utiliza la marca infringida son menos
similares o si lasimilitud de las marcas es menos aparente.

OMPI, Introduccién al derecho y ala préctica en material de marcas. Conceptos basicos. Manual de
formacion de la OMPI, Ginebra 1994, 2% edicion, punto 6.2.3 in fine (CE - Prueba documental 72).

El Manual de la OMPI distingue la pertinencia del uso intensivo como factor que influye en €l criterio
de similitud que induce a confusion, de la proteccién dada a marcas notoriamente conocidas mas alla del alcance
delasimilitud que induce a confusién (ibid., punto 6.2.4).

122 por gjemplo, e articulo 6 5) de la Ley sobre Marcas de Fébrica o de Comercio del Canada (CE-
Prueba documental 73) dispone lo siguiente (sin cursivas en €l original):

al determinar si una marca de fébrica o de comercio o una denominacion comercial induce a
confusion, el tribunal o el Secretario, seglin proceda, tendré en cuenta todas las circunstancias
del caso, entre ellas. a) el caracter inherentemente distintivo de las marcas de fébrica o de
comercio 0 las denominaciones comerciales y la medida en que hayan llegado a ser
conocidas, b) el tiempo en que se hayan utilizado las marcas de fabrica o de comercio o las
denominaciones comerciales; c) la naturaleza de los productos, servicios o actividad
comercial; d) lanaturalezadel comercio, y €) el grado de similitud entre las marcas de fabrica
o de comercio o las denominaciones comerciales, en parecido fisico o sonoro, o por las ideas
gue sugieren.

123 y/éase por ejemplo Polaroid Corp. v. Polarad Elect. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir.) certificacion
denegada, 368 U.S. 820 (1961) (CE - Prueba documental 74). EI. DuPont DeNemours & Co. Application of,
476 F2d 1357 (Cust. & Pat. App. 1973), 261 (CE - Prueba documental 75).
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consideran inherentemente "débiles’ y sblo se protegen en la medida en que se demuestra la

existencia de un "significado secundario”.*®* A su vez, & significado secundario se mide con arreglo
a criterios tales como e renombre, la notoriedad o la duracion del uso. **°

170.  Aun menos pertinentes son las referencias estadounidenses a Reglamento de las CE para €

vino.®® Es més, & mencionado Reglamento demuestra lo contrario. Las diferencias entre €
apartado 3 ddl articulol14 y la disposicion correspondiente del Reglamento para el vino hacen ver que
las autoridades comunitarias tenian la intencion de aplicar una norma distinta en € contexto del

Reglamento 2081/92.

171.  Los Estados Unidos alegan que la interpretacion comunitaria del apartado 3 ddl articulo 14 es
una novedad que contradice anteriores disposiciones de las CE. Dado € tono en que se hace esta
acusxcion, era de esperar que los Estados Unidos pudieran presentar pruebas creibles que la
corroboren. No hasido asi.

172.  Los Estados Unidos citan tres elementos "probatorios’:

El primero es una digpositiva incluida en una presentacion publicitaria efectuada por
una comision oficial de bajo nivel en Tokio en la cual, por razones pedagdgicas, se
describen los requisitos del apartado 3 del articulo 14 de una forma excesivamente
smplista. Ni que decir tiene que esta digpositiva no posee ninguna fuerza juridica.

La segunda es un pasgje de la Guia del Reglamento 2081/92, de la Comision de
lasCE.®’ No obstante, € pasgje en cuestion repite literalmente € texto del
apartado 3 dd aticulo 14 y, por consiguiente, no confirma la interpretacion
estadounidense. Los Estados Unidos atribuyen gran importancia al hecho de que este
pasge afirma que e apartado 3 del articulo 14 es "la Unica circunstancid' en la que
una "marca de fébrica o de comercio conflictiva' (0 sea, una marca de fébrica o de
comercio que da lugar a una de las situaciones indicadas en € apartado 1 de
articulo 13) impide € registro de la indicacién geogréficaa. No obstante, la
interpretacion comunitaria no contradice este extremo. Independientemente de cud
sea lainterpretacion correcta del apartado 3 del articulo 14, no cabe duda de que la
Stuacion mencionada en dicho articulo es la "Unica circunstancia® en la que €
registro de una indicacion geogréfica debe denegarse. La referencia a "otros casos’,
en e pasge citado por los Estados Unidos, es una alusion a las otras situaciones
previstas en d apartado 1 dd articulo 13, en las que una marca de fébrica o de
comercio "entra en conflicto” con una indicacién geogréfica.

124 \/éase por gemplo AMF Inc. v. Seekcraft Boats, 5499 F.2d 341 (9" Cir. 1979) (CE - Prueba
documental 76).

125 \/éase por ejemplo Zatarian's, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786 (5" Cir. 1983)
(CE - Pruebadocumental 77).

126 segunda comunicaci6n escrita de los Estados Unidos, parrafo 152.

127 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, pérrafo 155, con referencia a

Estados Unidos - Prueba documental 24.
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Latercera es unadeclaracion de "motivacion ministerial" que acompafiaa articulo 45
de la Ley sobre proteccion de marcas de fabrica o de comercio y de indicaciones
geogréficas, de Hungria.® Contrariamente a lo afirmado por los Estados Unidos,
esta disposicion no pone en préactica e Reglamento 2081/92, e cual, tratandose de un
reglamento directamente aplicable, y no de una directiva, no debe ni necesita ser
aplicado por los Estados miembros. La disposicion de referencia se aplica a
productos no comprendidos por € Reglamento 2081/92, respecto de los cuaes los
Estados miembros retienen la competencia de adoptar sus propias normas. Las CE
encuentran bastante curioso que los Estados Unidos consideren mas autorizada la
interpretacion de un Reglamento comunitario hecha por un ministro de un Estado
Miembro para explicar una enmienda a unaley de ese Estado Miembro que, respecto
de este punto, no aplica lalegislacion comunitaria, que la interpretacion hecha por las
autoridades de las CE de un Reglamento comunitario que han redactado y aprobado
esas mismas autoridades y que en la fecha de la adhesion de Hungria a las CE
[levaban interpretando y aplicando mas de 15 afios. Pero, naturamente, no hay que
olvidar que los Estados Unidos parten del supuesto de que las ingtituciones
comunitarias son € unico gobierno del mundo que no tiene derecho a deferencia
aguna por parte de los grupos especiales?

173.  Las CE han sefidado que € resultado de lainterpretacion del parrafo 3 del articulo 14 hecha
por los Estados Unidos seria inconciliable con otras disposiciones del Reglamento 2081/92 y, en
particular, con € apartado 4 del articulo 7. En su respuesta, los Estados Unidos observan que estas
dos disposiciones se aplican conjuntamente.** Sin embargo, esto no explica todavia por qué €
apartado 4 dd articulo 7 permite presentar oposiciones con respecto acualquier marca de fébricao de
comercio, y no solo alas marcas "notoriamente conocidas’. No tendria objeto admitir una oposicion
basada en ciertas razones s, en todo caso, no fuera posible rechazar la oposicién alegando estas
mismas razones. Los Estados Unidos no han respondido a esta observacion.

C) El apartado 3 del articulo 14 confiere derechos gecutables a los titulares de marcas de fabrica
0 de comercio

174.  Los Estados Unidos aducen que, aunque la interpretacion que hacen las Comunidades del
apartado 3 del articulo 14 fuera correcta, esta disposicion "simplemente autorizaalas CE a dene%ar e
registro de una indicacion geogréfica'*, pero no confiere derechos a los titulares de las marcas.™

175.  Los Estados Unidos se equivocan de nuevo. Cuando aplican € apartado 3 del articulo 14, las
autoridades comunitarias tienen un margen de apreciacion para determinar los hechos pertinentes.
Pero, una vez han decidido, sobre la base de los hechos, que una indicacion geogréfica propuesta

128 segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 148.

129 Respuesta de | os Estados Unidos ala pregunta 1 del Grupo Especial, parrafos 8 y 18.

130 £ gpartado 3 del articulo 12ter y el parrafo 2 del articulo 12quinquies establecen que los criterios
del apartado 4 del articulo 7 se aplicardn también a la admisibilidad de las oposiciones del registro de
indicaciones geogréficas extranjeras y a las oposiciones a indicaciones geograficas de las CE, de paises no
pertenecientes alas Comunidades.

131 Segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 161.

132 Primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 54. Véanse también las respuestas de los
Estados Unidos a las preguntas 14 (parrafo 41) y 67 (parrafo 87) del Grupo Especial.

133 Segunda comunicacion escrita de |os Estados Unidos, parrafo 136.



WT/DS290/R/Add.2
Pagina B-315

induciria a error, estan obligados a denegar € registro de esa indicacion geogréfica, y no smplemente
autorizados.

176.  Ademés, @ apartado 3 del articulo 14 confiere derechos a los titulares de las marcas de fébrica
0 de comercio gue tienen fuerza g ecutiva ante los tribunales.

177.  De conformidad con € articulo 230 del Tratado CE, s un titular de una marca de fébrica o de
comercio puede demostrar que una decision de registrar una indicacién geogréfica le atafie directa e
individualmente, podra interponer un recurso de anulacion ante € Tribuna Europeo de Justicia contra
ladecision, alegando que es incompatible con € apartado 3 ddl articulo 14 del Reglamento 2081/92.

178.  Entodo caso, los titulares de una marca de fébrica o de comercio pueden plantear lainvalidez
del registro de unaindicacion geogréfica ante los tribunales de |os Estados miembros, de conformidad
con el procedimiento previsto en el articulo 234 del Tratado CE. Por g emplo, un titular de unamarca
podria interponer una denuncia por infraccion, a amparo del Reglamento sobre la marca comunitaria
o0 de lalegidacion sobre las marcas de fabrica o de comercio de un Estado miembro, contra € usuario
de una indicacion geogréfica registrada, aduciendo que € registro de la indicacién geogréfica es
invdido porque es incompatible con € apartado 3 del articulo 14 de Reglamento 2081/92.
El tribunal naciona tendria que solicitar entonces a e Tribuna Europeo de Justicia un dictamen

preliminar sobre la validez del registro. Este dictamen seria vinculante para € tribunal nacional.

A diferencia dd recurso de anulacion, la posibilidad de pedir un dictamen preliminar no esta sujeta a
ningan plazo temporal.***

179.  Austradia ha dicho que la decisién de registrar una indicacion geogréfica con arreglo a
Reglamento 2081/92 solo esta sujeta a revision judicia "respecto de cuestiones de derecho”.'* Esto
es erroneo. El Tribuna Europeo de Justicia puede examinar no solamente cuestiones de derecho sino
también la evaluacion féactica efectuada por las autoridades de registro, tanto en los recursos de
anulacion a amparo del articulo 230 del Tratado CE como en € contexto de un dictamen preliminar
sobre lavaidez del registro de conformidad con € articulo 234 de este mismo Tratado.

d) La legidacion comunitaria ofrece los medios para impedir los usos de una indicacién
geografica registrada que induzcan a confusion

180.  Los Estados Unidos siguen argumentando que, s bien el apartado 3 del articulo 14 impide €
registro de indicaciones geogréficas que induzcan a confusion, no ofrece los medios de impedir que
una indicacion geografica registrada se utilice subsiguientemente de un modo que induzca a
confusion.

181. Los Estados Unidos piden a las CE que prevean una reparacion contra € uso de una
indicacion geogréficaregistrada, que €l parrafo 1 del articulo 16 no requiere y que pocos Miembros, 0
ninguno, proporcionan contra el uso de una marca de fébrica o de comercio registrada. El registro de
una marca de fébrica o de comercio confiere un derecho a utilizar este signo.™*® Por estarazon, en la

134 segunda comunicacion escrita de |os Estados Unidos, parrafo 138.

135 segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 152.

138 por gjemplo, el articulo 122 de la Ley sobre Marcas de Fabrica o de Comercio de Australia, de 1995
(CE - Prueba documental 7) dispone que:

Independientemente de o dispuesto en el articulo 120, una persona no violard una marca de
fabrica o de comercio registrada cuando: [...] €) la persona gjerza un derecho a usar una marca
de fébricao de comercio, que se le haconferido en virtud de la presente Ley.
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mayoria de las jurisdicciones un titular de una marca de fabrica o de comercio no puede impedir que
el titular de otra marca registrada utilice e signo a que se refiere € registro, salvo que piday obtenga
primero la cancelacion, invalidacion o caducidad de dicho registro.™®” En lalegidacion de las CE, la
relacion entre las marcas de fabrica o de comercio y las indicaciones geogréficas registradas se basa
en e mismo principio. El titular de una marca de fabrica o de comercio no puede impedir que los
titulares de derechos sobre una indicacién geogréfica registrada utilicen la denominacion registrada,
SO pretexto de que esta denominacion induce a confusion. No obstante, como se ha explicado
anteriormente, € titular de una marca de fébrica o de comercio tiene derecho a pedir un dictamen
judicia que confirme que @ registro de la indicacién geogréfica es invaido por esos motivos.

182.  Los Estados Unidos sostienen que, en la préctica, pueden plantearse cuestiones sobre €
alcance exacto del término "denominacion registrada’. No obstante, esta misma clase de cuestiones
puede plantearse con respecto al registro de una marca de fébrica o de comercio. El que un
determinado signo esté o no comprendido en un registro particular es una cuestion factica que deben
resolver los tribunales caso por caso. No es cosa que deba decidir este Grupo Especial, y desde luego
no podria en ningun caso decidirlo en abstracto.

183.  Los Estados Unidos también aducen que podria producirse una confusion s la indicacion
geogréfica se utilizase "en formas imprevisibles, de manera similar a una marca'.*® Esto reflga
ciertas nociones preconcebidas sobre € uso de las marcas y |as indicaciones geograficas, que no estan
basadas en e Acuerdo sobre los ADPIC y que las CE no comparten. Por gjemplo, las CE no estan de
acuerdo en que las "representaciones pictoricas' del envoltorio de cuatro quesos de las CE incluidas
en Estados Unidos - Prueba documentd 52 ("Esrom®, "Bra’, "Bitto" y "Tomme de Savoi€")
demuestran que las indicaciones geogréficas se utilizan "a modo de una marca de fébrica o de
comercio”.™*® Lo que demuestran més bien estas representaciones es, simplemente, que las marcas de
fébrica o de comercio y las indicaciones geogréficas pueden presentarse de un modo similar. Decir
gue esto se hace "a modo de una marca' es suponer que las marcas de fabrica o de comercio gozan de
prioridad respecto a uso de ciertos tipos o estilos de presentacion.

184. Lo que los Estados Unidos llaman 'tle manera similar a una marca' es, en realidad, una
manera legitima, corriente y predecible de utilizar unaindicacion geogréfica, por 1o menos en las CE.
Los consumidores de las CE estén familiarizados con € uso de indicaciones geogréficas para los
alimentos. Las vaoran tanto o més que las marcas de fabrica o de comercio a hacer sus decisiones de
compra, y esperan que se utilicen, como dicen los Estados Unidos, "de manera similar a una marca’.
Por gemplo, los consumidores italianos estan probablemente mas interesados en que su queso sea
"Bra" genuino (y no, por giemplo, "Buitti"), que en que haya sido producido por la empresa "Vittorio"
o por otro fabricante de queso, maxime teniendo en cuenta que las condiciones para € uso de la

El articulo 120 define cuando se considera que una marca de fabrica o de comercio ha sido violada
(CE - Prueba documental 78). El articulo 23 de la Ley sobre Marcas de Fébrica o de Comercio de Australia,
de 1995 (CE - Prueba documental 79) aclara ademas que:

Si marcas de fébrica 0 de comercio que son sustancialmente idénticas o engafiosamente
similares han sido registradas por mas de una persona (con respecto a los mismos bienes o
servicios, o a diferentes bienes o0 servicios), €l titular registrado de una cualquiera de esas
marcas no tendra derecho a impedir que el titular registrado de cualquier otra de las marcas
utilice esa marca de fébrica o de comercio, salvo en la medida en que €l primer titular esté
autorizado a hacerlo por el registro de su marca de fébrica o de comercio.

137 v/ éase, por gjemplo, el articulo 95 del Reglamento de la marca comunitaria.
138 Segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 131.

139 Sequnda comunicacion escrita de |os Estados Unidos, parrafo 133.
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indicacion geogréfica garantizan que todos los quesos Bra tienen caracteristicas homogeéness,
independientemente de lamarca. Al efectuar la evaluacion previstaen e parrafo 3 del articulo 14, las
autoridades de las CE suponen que la indicacion geogréfica propuesta se utilizara, como dicen los
Estados Unidos, "de manera similar a marca’. Por consiguiente, s las autoridades comunitarias
Ilegan a la conclusion de que una indicacion geogréfica no "induce a error”, ello es debido a que
consideran que esta denominacion tampoco "induce a error” cuando se utiliza, como dicen los Estados
Unidos "de manera similar a una marca'.

185.  Por ultimo, Las CE recuerdan de nuevo que, s bien los titulares de una indicacion geogréfica
tienen un derecho positivo a utilizar la denominacion registrada, €llo no significa que estén
autorizados a utilizarla de cualquier manera concebible. Como se explicd anteriormente™, e uso de
una denominacién registrada como indicacion geogréfica, a igua que € uso de una indicacion
registrada como marca, esté sujeto a disposiciones generamente aplicables de la Directiva 2000/13
referentes al etiquetado, la presentacion y la publicidad de los alimentos™*, de la Directiva 84/450
sobre la publicidad engafiosa'*?, y de |as leyes de competencia dedeal de |los Estados miembros.**

2. Parrafo 5 del articulo 24 del Acuerdo sobrelos ADPIC

a) Larelacion existente entre la Seccién 3de laParte |l y  parrafo 1 dd articulo 16

186.  Los Estados Unidos han afirmado que "el Grupo Especial no necesita considerar siquiera €l
parrafo 5 del articulo 24 para constatar una violacion del parrafo 1 del articulo 16, ya que € parrafo 5
del articulo 24 es una excepcion a la proteccion de las indicaciones geogréficasy no ala proteccion de
las marcas".***

187. Como hemos demostrado anteriormente, este argumento es especioso. Es verdad que
parafo5 dd articulo 24 limita la "proteccion de las indicaciones geogréficas’. Pero, a su vez, las
medidas adoptadas para glicar la "proteccion de las indicaciones geogréficas' con arreglo a la
Seccién 3 de la Parte |1 limitan la "proteccion de las marcas'. Asi pues, a definir e acance de la
"proteccion de las indicaciones geogréficas’, € parrafo 5 del articulo 24 define al mismo tiempo €
acance de la "proteccion de las marcas'. En otras palabras, como ha reconocido Australia™®®, junto
con otras disposiciones de la Seccion 3de la Parte 11, € parrafo 5 dd articulo 24 define los limites
entre € derecho a proteger las ndicaciones geogréficas y la obligacion de proteger las marcas de
fébrica o de comercio. Lo que hade determinar €l Grupo Especia es s la coexistencia previstaen e
Reglamento 2081/92 esta comprendida en los limites definidos por € parrafo 5 del articulo 24.

140 Primera comunicacién escrita de las CE, parrafo 319. Véanse también |as respuestas de las CE y de
sus Estados miembros a examen con arreglo a parrafo 2 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que
figuraen el documento IP/C/W/117/Add.10 (CE - Prueba documental 29).

141 CE - Prueba documental 30.
142 CE - Prueba documental 31.

143 En las respuestas de los Estados miembros al examen efectuado con arreglo al pérrafo 2 del
articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, figuran referencias a sus leyes pertinentes (CE - Prueba
documental 32).

144 Segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 173.

145 Segunda comunicacion escrita de Australia, parrafo 96.
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188. Ademés, d parafo 1 del articulo 16 debe leerse juntamente con € parrafo 2 del articulo 15.

De conformidad con esta disposicion, los Miembros tienen derecho a denegar (y por inferencia a
invalidar) e registro de marcas de fabrica 0 de comercio por una serie de motivos relacionados con la
"forma’ delamarca. Sin embargo, este derecho esté condicionado por € parrafo 5 del articulo 24 que
establece que, a aplicar la proteccion de una indicacion geogréfica, los Miembros no pueden invalidar
una marca registrada con anterioridad "por el motivo de que ésta es idéntica o similar aunaindicacion
geografica’. Como € parrafo 5 del articulo 24 limita & derecho de los Miembros a invalidar €

registro de ciertas marcas de fabrica o de comercio, de conformidad con la Seccién 2 de la Parte 111, d

propio tiempo podria limitar algunas de las obligaciones dimanantes del registro de estas marcas, a

amparo de esta misma seccion.

b) El significado del "derecho a hacer uso de una marca de fabrica o de comercio”

189. A estasdturas yaesta claro que la cuestion esencial que tiene que resolver € Grupo Especial
es la interpretacion de la frase "€l derecho a hacer uso de una marca de fébrica o de comercio”.
Augtrdiay los Estados Unidos han propuesto interpretaciones distintas y contradictorias de esta frase.

190. Austraiadice que lafrase "d derecho a hacer uso de una marca de fabrica o de comercio” se
aplica solamente a las marcas adquiridas mediante e uso.'*® No obstante, esta interpretacion crea
problemas evidentes, que Australia no hatenido en cuenta. En primer lugar, no puede conciliarse con
el significado corriente del término "marca de fabricay de comercio”, que abarca todas las marcas.

Ademas, del modo en que se utiliza en todo € Acuerdo sobre los ADPIC, € término "marca de
fébrica o de comercio" comprende los dos tipos de marcas. Cuando los redactores quisieron distinguir
entre las marcas de fébrica o de comercio registradas y las adquiridas mediante e uso, lo hicieron
expresamente, como en € parrafo 1 del articulo 16 o en € articulo 21.

191.  Australia sugiere que lafrase "el derecho a hacer uso de una marca de fébrica o de comercio”
estd vinculada a la referencia que figura a comienzo del parrafo 5 del articulo 24, a la situacion
creada cuando "los derechos a una marca de fabrica o de comercio se hayan adquirido mediante su
uso". Pero, en tal caso, habria sdo més légico decir que la aplicacion de la protecciéon de las
indicaciones geogrédficas "no prejuzgara... los derechos a una marca de fébrica o de comercio
adquiridos mediante e uso". Los Estados Unidos contradicen expresamente la posicion australiana,
afirmando que "en € texto € derecho a hacer uso de una marca de fébrica o de comercio' no se

vincula expresamente alas marcas cuyos derechos se hayan adauirido mediante su uso”. **’

192,  Ademés, d degar que lafrase "d derecho a hacer uso de una marca de fébrica o de comercio”
se refiere exclusivamente a las marcas adquiridas mediante € uso, y a no discutir que esta frase no
incluye € derecho a impedir que otros utilicen esta marca, Australia reconoce que € parrafo 5 del
articulo 24 prevé la coexistencia de indicaciones geogréficas y marcas adquiridas anteriormente
mediante €l uso. Australia sugiere que la coexistencia estd justificada en el caso de las marcas no
registradas, porque € parrafo 1 del articulo 16 sdlo exige que se confieran derechos exclusivos a los
titulares de marcas de fébrica 0 de comercio registradas.**® No obstante, el pérrafo 1 dd articulo 16
reserva expresamente el derecho de los Miembros a otorgar derechos sobre la base del uso, incluidos
los derechos exclusivos. Australia no explica como e parrafo 5 del articulo 24, que Australia insiste
en gque no es una excepcion a parrafo 1 del articulo 16, puede limitar €l derecho de los Miembros a
proteger marcas no registradas, con arreglo a mencionado parrafo 1 del articulo 16.

146 segunda comunicacién escrita de Australia, parrafo 100.

147 Respuesta de |0s Estados Unidos ala pregunta 70 del Grupo Especial, parrafo 105.

148 Segunda comunicacién escrita de Australia, parrafo 100.
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193. A su vez, los Estados Unidos aegan que la frase "el derecho a hacer uso de una marca de
fébrica 0 de comercio" significa, de hecho, & derecho a hacer uso de una marca de fébrica o de
comercio y, ademas, a excluir alos demas de su uso”". Estainterpretacion no puede conciliarse con €
significado corriente de esta frase ni con € significado que se le da habituamente en la legidacion
sobre marcas de fabrica o de comercio, incluida la legisacion estadounidense. Australia contradice
expresamente la posicion de los Estados Unidos al mostrarse de acuerdo con las CE en que lafrase "d
derecho a hacer uso de una marca de fébrica o de comercio" no significa € derecho exclusivo a
utilizar esta marca.*®

194.  Los Estados Unidos tratan de hacer més elastico € significado de la frase el derecho a hacer
uso de la marca de fébrica o de comercio”, recurriendo a lo que denominan una interpretacion
"contextual". Es cierto, desde luego, que la finalidad de una marca de fabrica o de comercio es
distinguir los productos de una cierta empresa. Pero de ello no se sigue, 10gicamente, que € "derecho
a utilizar una marca de fabrica o de comercio" sea inherentemente exclusivo. En la préctica, €

derecho a utilizar una marca no siempre es exclusivo. Si lo fuera, habria sido superfluo prever, en €l
parrafo 1 del articulo 16, que las marcas de fabrica o de comercio registradas han de ser exclusivas.

Por otra parte, con la interpretacion estadounidense todo derecho conferido a los titulares de marcas
de fébrica 0 de comercio no registradas sobre la base del uso tendria que ser exclusivo. Y sin

embargo, aunque esto quiza sea cierto en general, el Acuerdo sobre los ADPIC no establece ninguna
obligacion de conferir estos derechos exclusivos, como ha recalcado Australia®®

195.  Los Estados Unidos se confunden entre la marca de fébrica o de comercio, que es un signo, y
los derechos que la ley puede conferir sobre dicho signo. El que una marca de fébrica o de comercio
sea un signo, y no un derecho, es confirmado por € hecho de que una empresa puede utilizar un signo
como marca de fébrica o de comercio aunque no haya adquirido ningun derecho sobre é. En la
mayoria de los paises, incluidos cas todos los Estados miembros de las CE, los derechos sobre una
marca de fabrica o de comercio silo se adquieren en € registro. En otras palabras, una empresa no
tiene ninglin derecho sobre una marca de fabrica o de comercio, incluido € derecho a utilizarla, salvo
que lo registre y cuando lo registre. Pero nadaimpide a una empresa utilizar una marca no registrada
para distinguir sus productos, aunque no tenga derecho a €ella, a condicion de que no viole los
derechos de otra empresa.  En otros paises, entre ellos los Estados Unidos, es posible adquirir
derechos sobre una marca de fébrica 0 de comercio mediante su uso. Pero incluso en esos paises es
necesario, antes de adquirir un derecho sobre la marca, que la marca se haya utilizado durante un
determinado periodo. Esto confirma que una cosa es utilizar un signo como marca de féabrica o de
comercio y otra tener derecho a utilizar esta marca, por no hablar de un derecho exclusivo.

C) Lavalidez dd registro

196.  Aunque los dos reclamantes discrepan en cuanto a significado de lafrase "el derecho a hacer
uso de una marca de fabrica o de comercio", ambos sostienen que la frase "no pregjuzgara... lavalidez
del registro" significa que la aplicacién de la proteccion de las indicaciones geogréficas no puede
prejuzgar € derecho aexcluir aotros del uso de la marca de fébrica o de comercio.

197.  Edta interpretacion confunde € registro con € gercicio de uno de los derechos que puede
conferir € registro. El hecho de que la vaidez del registro no pueda "prejuzgarse” significa que los
Miembros no pueden cancelar € registro, ni limitar su acance o su duracion. Esto no significa que se
prohiba a los Miembros adoptar cualquier medida que pueda afectar a gercicio de los derechos del
titular de una marcaregistrada. Ademés, con lainterpretacion de los reclamantes, lafrase "el derecho
a hacer uso de una marca de fabrica o de comercio” seria redundante y superflua. Si la obligacién de

149 segunda comunicacién escrita de Australia, parrafo 100.

150 Sequnda comunicaci6n escrita de Australia, parrafo 100.
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no prejuzgar € derecho exclusivo a hacer uso de una marca de fébrica o de comercio hubiera sido
inherente a la obligacion de no prejuzgar la vaidez de la marca, no habria tenido sentido especificar
gue la aplicacion de la proteccion de las indicaciones geogréficas no debe prejuzgar "€ derecho a
hacer uso de una marca de fébrica o de comercio”.

198.  Losreclamantes sugieren™" que, s bien e derecho a excluir aotros es inherente ala "vaidez"
dd registro en virtud del parrafo 1 del articulo 16, € "derecho a hacer uso de unamarca' noloes. Sin
embargo, € derecho a hacer uso de una marca de fébrica o de comercio es e derecho mas esencial del
titular de una marca registrada: 1o es incluso més que € derecho a excluir a otros. Las marcas de
fébrica 0 de comercio son por lo general exclusivas, pero ro de manera inherente; de ahi la
obligacion previstaen e parrafo 1 del articulo 16. Por otra parte, una marca de fabrica o de comercio
registrada que no confiera el derecho a uso de la misma careceria de significado. El derecho a hacer
uso de una marca esta implicito en la Seccion 2 de la Parte |11 y también lo estd, por gemplo, en €

parrafo 1 del articulo 16. El derecho aimpedir que otros hagan uso de un signo que darialugar a una
probabilidad de confusién con la marca registrada presupone que @ titular de la marca registrada
puede utilizar dicha marca, porque de lo contrario no habria ninguna posibilidad de confusion. El

derecho a hacer uso de una marca de fabrica o de comercio estéd implicito en € articulo 19, que prevé
gue, para mantener un registro, los Miembros pueden exigir € uso de la marca. 'Y también esta
implicito en @ articulo 20, que establece que € uso de una marca de fabrica o de comercio no ha de
complicarse injustificablemente.

199. S los redactores estimaron necesario especificar en € parrafo 5 del articulo 24 que la
aplicacion de la proteccion de las indicaciones geogréficas no prejuzgara el derecho més esencia del
titular de una marca registrada ("el derecho a hacer uso de ella”), pero no e derecho a excluir a otros
de su uso, €llo implica claramente que no tenian el proposito de impedir que los Miembros limitasen
el gercicio de este Ultimo derecho para permitir € uso de una indicacion geogréfica en coexistencia
con unamarca de fabrica o de comercio amparada en |la cldusula de anterioridad.

3. Parrafo 3 del articulo 24 del Acuerdo sobrelos ADPIC

200. Las CE han aegado que, independientemente de que el parrafo 5 dd articulo 24 prevea la
coexistencia de indicaciones geogréficas y marcas de fébrica o de comercio anteriores, estan
obligadas a mantener esta coexistencia en virtud de la obligacién de statu quo contenida en €
pérrafo 3 dd articulo 24.%%

201.  Los reclamantes entienden e parrafo 3 del articulo 24 como s estuviera sujeto a la salvedad
de que los Miembros estén exentos de la obligacion de no reducir la proteccion de las indicaciones
geogréficas, en caso de que esta proteccion no fuera compatible con las disposiciones de la Seccion 2
de la Parte 111.™*® Pero e parrafo 3 del articulo 24 no prevé esta salvedad. Los Estados Unidos
sugieren que € mencionado pérrafo 3 esta sujeto a las disposiciones del péarrafo 1 del articulo 1.
Pero € parrafo 1 del articulo 1 solo rige cuando un Miembro decide voluntariamente aplicar una
proteccion mas amplia. En cambio, € parrafo 3 del articulo 24 no sblo permite a los Miembros
aplicar una proteccion mas amplia, Sno que les exige que lo hagan. Esta obligacion no eta
subordinada por ninguin concepto a la obligacion impuesta por € parrafo 1 del articulo 16; las dos
tienen e mismo rango. Asi pues, la interpretacion del parafo 3 del articulo 24 que hacen los
reclamantes crearia un auténtico conflicto entre esta disposicion y € parrafo 1 del articulo 16.

151 y/éase por ejemplo la Segunda comunicacion escrita de Australia, parrafo 99.
152 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 312 a 314.
153 v/ éase por ejemplo la Segunda comunicacién escrita de |l os Estados Unidos, parrafos 189 y 190.

154 Segunda comunicacion escrita de |os Estados Unidos, parrafo 191.
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202. La digtincién que hacen los reclamantes entre la "aplicacion” de la Seccion 2y la de la
Seccién 3 es falsa, porque la proteccion de las indicaciones geograficas con respecto alas marcas de
fébrica o de comercio es un elemento esencial e inseparable de la proteccion de las indicaciones
geogréficas prevista en la Seccion 3 Varias disposiciones de la Seccion 3limitan expresamente la
proteccion de las marcas con arreglo ala Seccidén 2 No hay ningun motivo para que € parrafo 3 del
articulo 24 no pueda imponer una limitacion adicional.

203. Los Estados Unidos dedican bastante espacio a argumentar que la interpretacion comunitaria
dd parrafo 3 del articulo 24 habria proporcionado "una via para €udir las disciplinas del Acuerdo
sobrelos ADPIC".*** Las preocupaciones de |os Estados Unidos son exageradas y poco convincentes.

204.  Enprimer lugar, € parrafo 3 ddl articulo 24 no es una disposicion abierta; solo se aplicaalas
medidas que estaban vigentes antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Los
negociadores tendrian que haber conocido estas medidas. Aunque las disciplinas del Acuerdo sobre
los ADPIC "fueran esencia mente convenidas™®, a partir de 1991, no habia nada que impidiese a los
participantes reabrir la negociacion del parrafo 3 del articulo 24 s hubieran considerado que otros
participantes se estaban aprovechando de @ para incumplir sus futuras obligaciones derivadas del

Acuerdo sobre los ADPIC. La conducta descrita por los Estados Unidos habria sido manifiestamente
contrariaa principio de buenafe. Lainterpretacion del parrafo 3 del articulo 24 no puede darse por
sentada en el supuesto de que los participantes en |as negociaciones han obrado de mala fe.

205. Ademés, los Estados Unidos exageran las oportunidades de incumplimiento. La
interpretacion comunitaria del parrafo 3 del articulo 24 no es extensiva a las medidas que limitan €
derecho de autor o la proteccion de las patentes. La Seccion 3de laParte 11 no se ocupa de larelacion
entre las indicaciones geogréficas y esos derechos. Por consiguiente, no puede considerarse que las
medidas que limitan estos derechos "apliquen” la Seccion 3 Los Estados Unidos no explican cdmo
una limitacion de los derechos de patente u otros derechos de propiedad intelectual puede contribuir a
proteger las indicaciones geogréficas. El iemplo ofrecido por los Estados Unidos con respecto a los
derechos de autor™’, es tan artificioso e irrealista que, més que corroborar, quita peso a su argumento.

206. Los dos reclamantes alegan que, en todo caso, € parrafo 3 del articulo 24 solo regiria con
respecto a la proteccion de las indicaciones geogréficas individual es que se hubieran registrado antes
de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.™*® Sin embargo, los reclamantes no abordan €
argumento comunitario segin e cua esto haria que € parrafo 3 del articulo 24 sblo impusiera
obligaciones a los Miembros que protegieran las indicaciones geograficas mediante un sistema de
registro, o cuaquier otro sistema que precise € reconocimiento ex ante de las indicaciones
geogréficas.

207.  Por otra parte, s se considera que, a los efectos del parrafo 3 dd articulo 24, una indicacion
geogréfica no estd "protegida' s no ha sido registrada, y hasta que lo haya sido, esta misma
interpretacion debe aplicarse a parrafo 9 ddl articulo 24. En consecuencia, las CE estarian facultadas
a denegar la proteccion a cuaquier indicacion geogréfica estadounidense o australiana que no haya
sido registrada o reconocida individualmente de otra manera en esos paises.

156 segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 192.

156 Segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 192.

157 Segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 193.

158 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 196 y 197; Segunda comunicacion

escritade Australia, parrafo 115.
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208.  Por ultimo, los Estados Unidos atribuyen gran importancia a hecho de que las versiones
espafiolay francesa del parrafo 3 del articulo 24 utilizan respectivamente € articulo las/des, antes del
término "indicaciones geogréficas’.”® Sin embargo, como cualquier persona de habla francesa o
espaiola que trate de hablar en inglés atestiguard, tanto € francés como e espafiol utilizan
liberalmente los articul os determinados en contextos en los que € inglés no los requiere. Por gemplo,
en espariol seria una falta gramatical grave decir "indicaciones geogréficas deben ser protegidas', que
seria la traduccién literal de "geographical indications must be protected”. Lo correcto es decir "las
indicaciones geograficas deben ser protegidas’, aunque la frase se refiera a todas las indicaciones
geogréficas, y no s0lo aagunas de éllas.

4. Articulo 17 del Acuerdo sobrelos ADPIC

209. Las CE han sostenido atitulo opcional que, aunque se constatase que €l Reglamento 2081/92
es prima facie incompatible con € parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, la
coexistencia de indicaciones geogréficas y marcas de fabrica o de comercio anteriores estaria
justificada con arreglo a articulo 17 de este Acuerdo.'®

210.  Ante todo, conviene recordar las diferencias entre la terminologia del articulo 17 y la de las
excepciones previstas en @ articulo 13, con respecto a los derechos de autor, en e péarrafo 2 del
articulo 26, con respecto a los dibujos industriales y en € articulo 30, con respecto a las patentes.

Estas tres disposiciones prevén, como € articulo 17, excepciones "limitadas'. Pero las similitudes
terminan aqui:

a diferencia del articulo 13, e articulo 17 no prescribe que las excepciones se
"circunscriban™ a " determinados casos especiales’;

adiferenciadd articulo 13, €l parrafo 2 del articulo 26 y € articulo 30, € articulo 17
no prescribe que las excepciones "no atenten de manera injustificable contra la
explotacién normal” del derecho, y

adiferenciadd articulo 13, € parrafo 2 del articulo 26 y el articulo 30, € articulo 17
no prescribe que las excepciones "no causen un perjuicio injustificado a los intereses
legitimos' del titular del derecho.

211. Todo lo que exige € articulo 17 es que la excepcion sea "limitada’ y que "tenga en cuentalos
intereses legitimos del titular de lamarcay de terceros'. Las CE han demostrado que la coexistencia
previstaen e Reglamento 2081/92 cumple ambas condiciones.

a) La excepcion es"limitada’

212.  Los Estados Unidos han expuesto varios argumentos para negar que la excepcion alegada por
las CE sea"limitada’. Ninguno de dlos tiene fundamento.

213.  En primer lugar, los Estados Unidos sostienen que la excepcion no es "limitada' porque "no
existe ninguna limitacion respecto del nimero de posibles titulares de cada indicacion geogréfica'.'®*
Pero lo propio puede decirse de otros nombres de lugares que no pueden clasificarse como

159 Segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 196.

160 primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 315 a 319.

161 Sequnda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 205.
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indicaciones geograficas;, y sin embargo, los Estados Unidos admiten que € uso de estos nombres de
lugares puede estar autorizado por € articulo 17.

214.  Los Estados Unidos sostienen que, a diferencia de los nombres corrientes de lugares, las
indicaciones geograficas no son "términos descriptivos' porque indican no solo € origen del producto
sino también ciertas caracteristicas del producto imputables a ese origen.'®® En otras paabras, los
Estados Unidos parecen decir que las indicaciones geogréficas no son "términos descriptivos' porque
son "demasiado descriptivas'. Los Estados Unidos admiten que un nombre de lugar es un "término
descriptivo". 'Y nosotros suponemos gue no discutirian que un término gque describe una caracteristica
de un producto también es "descriptivo”. Y, sin embargo, inexplicablemente los Estados Unidos
opinan que un término que indica ala vez € nombre de un lugar y una caracteristica de un producto
vinculada a ese lugar no es "descriptivo". Las CE no entienden esta |6gica, que evidentemente tendria
consecuencias absurdas. Por gemplo, ello significaria que los cultivadores de vino de Santa Rita
Hills, en Cdifornia, habrian reunido las condiciones necesarias para beneficiarse de la excepcion del
articulo 17 frente a la marca registrada "Santa Rita" antes de que las autoridades estadounidenses
reconocieran e nombre de lugar "Santa Rita Hills' como indicacion geogréfica, pero habrian perdido
el derecho a beneficiarse de la excepcion de resultas de este reconocimiento. **

215. Ademés, la interpretacion que hacen los Estados Unidos del término “"descriptivo" del
articulo 17 es contraria a significado atribuido a este término en la legidacion estadounidense sobre
las marcas de fébrica o de comercio. La Ley Lanham prohibe € registro de términos que sean
"principalmente descriptivos desde e punto de vista geogréfico”, salvo como marcas colectivas o de
cettificacion. S las indicaciones geogréficas no fueran términos "descriptivos' podrian registrarse
como marcas de fébrica o de comercio corrientes. 'Y sin embargo, como sabe bien € Grupo Especidl,
los Estados Unidos pretenden proteger las indicaciones geogréficas, entre otras cosas mediante su
registro como marcas de certificacion.

216. Los Estados Unidos aegan que la excepcién no es "limitada' porque no exige que la
indicacion geogréfica se utilice 'salvo como marca'.’® Sin embargo, este es un requisito de la
legislacion estadounidense sobre las marcas de fébrica o de comercio™® que no esta previsto en las
leyes sobre marcas de fabrica o de comercio de otros muchos Miembros. Por giemplo, todo lo que
exiglgla legidacion australiana sobre marcas es que las indicaciones de origen se utilicen "de buena
fe'.

217. Como se ha sefidado anteriormente, € requisito de que las indicaciones geogréficas no se
utilicen "como marcas de fabrica o de comercio”, del modo en que los Estados Unidos interpretan ese
término, reflgja ciertas nociones preconcebidas sobre la manera en que deben utilizarse las marcas de
fébrica o de comercio y las indicaciones geogréficas, que no encuentran confirmacién en € Acuerdo
sobre los ADPIC y que las CE no comparten. Al interpretar € concepto de "uso lea" es necesario

162 segunda comunicaci6n escrita de |os Estados Unidos, nota 194.

163 Segunda comunicacin escrita de los Estados Unidos, nota 194.

164 15 USC 1052 €) (CE - Prueba documental 6).

165 segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 199.

166 15 USC Section 1115 b) 4) (CE - Prueba documental 6).

187 Articulo 122 1) a) de la Ley sobre Marcas de Fébrica o de Comercio de Australia, de 1995 (CE -
Prueba documental 7). Por mencionar sélo un gjemplo, el articulo 95 de la Ley sobre Marcas de Fabrica o de
Comercio de Nueva Zelandia, de 2002 (CE - Prueba documental 80) establece que las indicaciones de origen
deben utilizarse "de conformidad con précticas de buenafe en la actividad industrial o comercial”.
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tener en cuenta los factores locales, como los habitos y las expectativas de los consumidores, las
précticas comerciales o incluso las estructuras de produccion y distribucion existentes en cada pais.
Los Estados Unidos no pueden pensar que van a exportar sus propias nociones de "lealtad” junto con
SUS quesos.

218.  Por otra parte, s las indicaciones geogréficas no pudieran utilizarse "como marcas de fébrica
0 de comercio”, en € sentido en que los Estados Unidos entienden este término, € uso de una
indicacion geogréfica nunca podria dar lugar, por definicion, a una probabilidad de confusion con una
marca de fébrica 0 de comercio y, por consiguiente, no seria necesario justificarla invocando €l

articulo 17. Es més, los tribunales estadounidenses han interpretado la excepcion de "uso led" de los
Estados Unidos en e sentido de que € uso del término descriptivo no ha de causar una probabilidad
de confusion.*®® Como explicamos en nuestra comunicacion escrita, adaptar esta interpretacion

articulo 17 haria que éste fuera completamente redundante.**

b) La excepcion "tiene en cuenta” los intereses de los titulares de las marcas de fébrica o de
comercio y de terceros

219.  Contrariamente alo que afirman los reclamantes, la legislacion de las CE tiene en cuentalos
intereses legitimos de los titulares de las marcas de fébrica o de comercio y de los terceros.

220.  En primer lugar, aunque la interpretacion que hacen los reclamantes del apartado 3 del
articulo 14 fuera correcta y la disposicion no impidiera € registro de todas las indicaciones
geogréficas que inducen a confusion, ello impediria no obstante e registro en los casos en que la
probabilidad de confusion es mayor, porque las marcas de fébrica o de comercio son particularmente
distintivas y pueden causar un perjuicio mas importante al titular de la marca, debido a renombrey la
notoriedad de esta.

221.  Esto puede compararse con la situacion prevaleciente en el derecho estadounidense, que no
considera nunca que € riesgo de una probable confusion con una marca de fébrica o de comercio
existente sea motivo suficiente para denegar € reconocimiento de una indicacién geogréfica de los
vinos'® De ahi @ reconocimiento de indicaciones geogréficas como "Rutherford” o "Santa Rita
Hills', a pesar de que existen marcas anteriores practicamente idénticas, como "Rutherford Vintners'
y "Santa Rita', respectivamente. También en este caso la ley comunitaria protege més |os derechos de
los titulares de la marca que la ley estadounidense. Es més, la semana pasada €l Tribuna Supremo de
Cdlifornia confirm6 una ley caiforniana que prohibe € uso de cuaquier marca de fébrica o de
comercio que consista en una indicacion geografica reconocida de vinos de origen distinto, o
comprenda dicha indicacion, incluidas las marcas reconocidas con anterioridad por los reglamentos
federales de etiquetado.*™*

222.  Los Estados Unidos han calificado e apartado 3 del articulo 14 de excepcion "restringida™’
para marcas de fébrica o de comercio "notoriamente conocidas'.*”® No obstante, &l apartado 3 del

168 Respuesta de |0s Estados Unidos ala pregunta 80 del Grupo Especial.

169 segunda comunicacion escrita de las CE, parrafo 342.

170 \/éase Sociedad Andnima Vifia Santa Rita v. U.S Dept. of the Treasury, 193 F. Supp. 2d 6
(D.D.C 2001) (Estados Unidos - Prueba documental 48).

171 CE - Prueba documental 81.

172 Segunda comunicacin escrita de los Estados Unidos, parrafo 208.

173 Segunda comunicacion escrita de |os Estados Unidos, parrafo 208.
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articulo 14 no habla de marcas de fabrica o de comercio "notoriamente conocidas'. Aunque la
duracion del uso y @ renombre y la notoriedad de la marca fueran "requisitos previos de umbral "’
para la aplicacion del apartado 3 del articulo 14, y no criterios para determinar la probabilidad de
confusion con cuaquier marca, no hay motivo parainterpretar esos criterios de un modo "restrictivo”.
Ademés, los Estados Unidos no han presentado ninguna prueba de que, en la préctica, las autoridades
comunitarias interpreten o apliquen "restrictivamente” estos criterios.

223.  Asmismo, contrariamente a lo que afirman los Estados Unidos, no es correcto decir que la
legidacion de las CE "no establece limite alguno a las formas en que puede utilizarse unaindicacion
zes - 175

geogréfica’.

224.  En primer lugar, las preocupaciones expuestas por los Estados Unidos con respecto a ciertos
usos no tienen que ver con € uso de una denominacion registrada como indicacion geogréfica, Sino
con el uso de otros signos en vez de una indicacion geogréfica registrada, o junto con ésta. El
Reglamento 2081/92 no confiere un derecho positivo a utilizar estos otros signos.

225.  Por otra parte, aungue los titulares de los derechos sobre una indicacion geogréfica tienen un
derecho positivo a utilizar la denominacién registrada, esto no significa que estén autorizados a
emplear esta designacion de cualquier modo concebible. Como se ha explicado anteriormente®’®, d
uso de una denominacion registrada como indicacién geogréfica, como e uso de una denominacion
registrada como marca de fébrica o de comercio, esta sujeto a los requisitos de la Directiva 2000/13
sobre € etiquetado, la presentacion y la publicidad de los productos alimenticios™”’, y en particular del
apartado a) del parrafo 1 dd articulo 2, que establece que "€l etiquetado y las modalidades segiin las
cuales se realice no deberan ser de tal naturaleza que induzcan a error a comprador”. Esto se aplica,
entre otras cosas, a las declaraciones que inducen a error relativas a productor o a la marca de los
productos.””®  Ademés, € uso de indicaciones geogréficas registradas también esta sometido a la
Directiva 84/450 sobre la publicidad engafiosa™” y |as leyes sobre competencia deslea de los Estados

174 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 145.

175 segunda comunicaci6n escrita de los Estados Unidos, parrafo 203.

178 primera comunicacion escrita de las CE, parrafo 319. Véanse también las respuestas de las CE y
sus Estados miembros al examen efectuado de conformidad con el parrafo 2 del articulo 24 del Acuerdo sobre
los ADPIC, que figuraen el documento IP/C/W/117/Add10 (CE - Prueba documental 29).

177 CE - Prueba documental 30.

178 \/gase también el parrafo 1 del articulo 3 de la Directiva 2000/13, que prescribe que las etiquetas
deben indicar, entre otras cosas:

7) el nombre o larazédn social y la direccién del fabricante o del embalador o de un vendedor
establecido dentro de la Comunidad ...

8) el lugar de origen o de procedenciaen |os casos en que su omision pudierainducir aerror al
consumidor sobre el origen o laprocedenciareal del producto alimenticio.

179 CE - Prueba documental 31. El péarrafo 2 del articulo 2 define la publicidad engafiosa en los
términos siguientes:

toda publicidad que, de una manera cualquiera, incluida su presentacién, induce a error o
puede inducir a error a las personas a las que se dirige o afectay que, debido a su caracter
enganoso, puede afectar su comportamiento econémico o que, por estas razones, perjudica o
es capaz de perjudicar aun competidor.
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miembros, incluida la legidacion especifica o la jurisprudencia basada en € derecho de
responsabilidad civil genera.*®

226.  Los Estados Unidos han dicho que esta legislacion no es pertinente™, pero sin dar ninguna
razén precisa. Las Directivas sobre etiquetado y publicidad engafiosa y las leyes sobre competencia
deded limitan & uso de indicaciones geogréficas de un modo que protege los intereses de los
competidores (incluidos los titulares de las marcas) y de los terceros y, por consiguiente, son
pertinentes a los efectos del articulo 17. Los Estados Unidos parecen sugerir que solo las condiciones
para€ uso de indicaciones geogréficas que estan previstas en € Reglamento 2081/92 o en las leyes de
las CE sobre marcas de fabrica o de comercio son pertinentes. Pero € articulo 17 tampoco prescribe
ningin método especia de aplicacion. El que las condiciones para € uso de las condiciones
geogréficas se encuentren en e Reglamento 2081/92 0 en otro instrumento juridico es totalmente
irrelevante, sempre y cuando se tengan suficientemente en cuenta los intereses legitimos de los
titulares de las marcas y de los terceros.

B. ALEGACION 20: EL REGLAMENTO 2081/92 NO PREVE LA PRESUNCION DE PROBABILIDAD DE
CONFUSION EN EL CASO DE QUE SE UTILICE UN SIGNO IDENTICO PARA PRODUCTOSIDENTICOS

227.  Las CE observan que ni Austraia ni los Estados Unidos parecen discutir que los Miembros no
estén obligados a indicar explicitamente en su legidacion la presuncion probatoria de que € uso de
signos idénticos para productos idénticos dard lugar a una probabilidad de confusion.’® Ademés,
Australia opina que esta presuncion seria rebatible.'®

228.  Las disposiciones del apartado 3 del articulo 14 no impiden a las autoridades comunitarias
aplicar la presuncion. Como han demostrado las CE, a aplicar € apartado 3 del articulo 14 las
autoridades no solo deben tener en cuenta los criterios mencionados expresamente en ese parrafo Sino
también la similitud de productos y signos. L os reclamantes no han facilitado ninguna prueba de que,
en la préctica, las CE no apliquen esta presuncion; por consiguiente, los reclamantes no han
demostrado sus argumentos con respecto a estaaegacion.

C. ALEGACIONES 21 Y 22: EL PARRAFO 4 DEL ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO 2081/92 ES
INCOMPATIBLE CON EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
PORQUE NO PREVE UN DERECHO DE OPOSICION

229.  Las CE han demostrado que el parrafo 1 del articulo 16 no exige que se ponga a disposicion
un derecho de oposicion d registro de otro derecho de propiedad intelectual y que, en todo caso, d
Reglamento 2081/92 no limita € derecho de oposicion del modo que sostiene Australia.

230. Audtralia aduce que "la expresion ‘perjudicaria la existencia utilizada en € apartado 4 del
articulo 7*** establece una norma mucho més rigurosa que la de la probabilidad de confusion”.'®* De

180 Uno de los aspectos tipicamente abarcado por esas leyes es la imitacion de las etiquetas y el
embalagje en los casos en que no puede considerarse que sea una violacién de una marca de fébrica o de
comercio. Véase Introduccién al derecho y ala préctica en materia de marcas. Conceptos basicos. Manual de
formacion de la OMPI, Ginebra 1994, 2% edicion, paginas 97 a100 (CE - Prueba documental 82).

181 segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 210.
182 v/ éase, por ejemplo, Segunda comunicacion escrita de Australia, parrafo 137.

183 Segunda comunicacién escritade Australia, parrafo 137.

184 E| apartado 3 del articulo 12ter y el apartado 2 del articulo 12quinquies prevén, respectivamente,
gue los criterios del apartado 4 del articulo 7 se aplicaran también con respecto a la admisibilidad de las
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nuevo Audtrdia hace una interpretacion injustificablemente restringida de los términos del
Reglamento. La interpretacion audtraliana es, en € meor de los casos, una de las muchas
interpretaciones posibles; pero ello no basta para satisfacer la obligacion de Australia de demostrar
sus afirmaciones. Repitamos que Australia debe demostrar que la interpretacion de las CE no es
razonable, y que es imposible leer € apartado 4 del articulo 7 de manera coherente con € parrafo 1
dd aticulo 16. Como de costumbre, Austrdia no considera otras versiones linguisticas del
Reglamento que arrojan luz sobre la intencién del legislador comunitario. Por gemplo, en laversion
espariola, los términos "jeopardise the existence" se han traducido por "perjudicar la existencia'. Para
demostrar que ocurre esto, no es necesario probar que "la existencia misma de esta marca estaria
amenazada'.'®® Austraia no tiene en cuenta el contexto pertinente, y en particular la letra b) del
apartado 5 del articulo 7, que dispone que las oposiciones deberan decidirse teniendo en cuenta "los
riesgos reales de confusion".*®” En vista de ello, no habria razén aguna para entender que el
apartado 4 ddl articulo 7 limita las razones para presentar una oposicion del modo afirmado por
Australia. Ademas, las CE recuerdan de nuevo que Australia no ha presentado ninguna prueba de que
un Estado Miembro o la Comisién hayan rechazado alguna vez una declaracién de oposicion por 1os
motivos alegados por Austraia.

231.  Las CE desean aclarar que, cuando dijeron en su Primera comunicacion que la decision de los
Estados miembros de rechazar una declaracién de oposicion et sujeta a revision judicia de
conformidad con la legidacién nacional de cada Estado Miembro, se referian a los requisitos de
procedimiento previstos en e derecho administrativo de cada Estado Miembro, y no a las razones
sustantivas que puedan aducirse ante los tribunales de los Estados miembros, contrariamente alo que
parece suponer Australia®® El Reglamento 2081/92 es aplicable directamente, como todos los
reglamentos de las CE. Esto sgnifica que, s por gemplo las autoridades de un Estado Miembro
rechazan una declaracion porque consideran que la parte opositora no ha demostrado que la
denominacién propuesta no satisface la definicion de indicacion geografica del Reglamento 2081/92,
los tribunales nacionales estén obligados a aplicar las disposiciones pertinentes de este Reglamento,
de ser necesario después de pedir un dictamen preliminar del Tribunal Europeo de Justicia.

VI. LA MEDIDA DE LAS CE ES COMPATIBLE CON LA OBLIGACION DE
PROPORCIONAR PROTECCION A LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS DE
CONFORMIDAD CON EL PARRAFO 2 DEL ARTICULO 22 DEL ACUERDO
SOBRE LOSADPIC

232.  Los reclamantes no han presentado ningun argumento nuevo en favor de sus aegaciones
relativas a péarrafo 2 del articulo 22. No obstante, las CE desean rectificar algunas afirmaciones
incorrectas hechas por |os reclamantes respecto de la relacion entre el Reglamento 2081/92 y otros
medios de proteccion de las indicaciones geogréficas previstos en lalegidacion de las CE.

oposiciones al registro de indicaciones geograficas extranjeras y a las oposiciones presentadas en paises no
pertenecientesalas CE.

185 Segunda comunicacion escrita de Australia, parrafo 133.

188 Segunda comunicacion escrita de Australia, parrafo 133.

187 En el apartado 3 del articulo 12ter y en el apartado 3 del articulo 12quinquies figura una
terminologia parecida con respecto al registro de indicaciones geogréficas de otros Miembros de laOMC y de
paises terceros, y €l registro de indicaciones geogréficas de las CE, después de que se haya presentado una
oposicion de un pais no perteneciente alas CE.

188 Segunda comunicacion escrita de Australia, parrafo 134.
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233.  Audtrdia ha afirmado que las Directivas sobre etiquetado y publicidad engafiosa "no [son|
'legidacion’ comunitaria en € sentido de un reglamento con efecto en toda la Comunidad ®bre
etiquetado y publicidad engafiosa’.’®® Australia sugiere ademés que e Reglamento 2081/92
prevaleceria sobre las medidas con que los Estados miembros aplican esas Directivas, en virtud del
principio de la supremacia del derecho comunitario. Los argumentos australianos evidencian una vez
Mas una crasa ignorancia de los principios més basicos del derecho de las CE.

234.  En primer lugar, una Directiva no es menos "derecho comunitario” que un Reglamento.

Ademas, no hay ninguna jerarquia entre un Reglamento y una Directiva.  En segundo lugar, €

derecho comunitario sdlo prevalece sobre € derecho de los Estados miembros cuando hay un
conflicto entre ellos. Como las leyes de los Estados miembros aplican las Directivas sobre €l

etiquetado y la publicidad engafiosa, que son de por si derecho comunitario, no puede decirse que
estén en "conflicto” con €l derecho de las CE. En la medida en que habia un conflicto entre las
Directivas y € Reglamento 2081/92, quod non, no podia resolverse aplicando € principio de la
primacia del derecho comunitario sino que debia aplicarse € principio habitual de la prevaenciade la
ley posterior.

235.  Audtralia sugiere también que existe un conflicto entre e Reglamento 2081/92 y las leyes
sobre competencia desleal de los Estados miembros'®®, pero no consigue ofrecer ninguna prueba de
gue exista tal conflicto. En las CE, como en la mayoria de los paises, las leyes sobre competencia
desleal complementan la legidacién sobre los derechos especificos de propiedad intelectual,
proporcionando una proteccion complementaria.*®* Asi por eiemplo, una disposicion del Reglamento
de la marca comunitaria aclara expresamente gque este Reglamento se aplica sin perjuicio de las leyes
sobre competencia desea de los Estados miembros.*** Lo propio puede decirse de |la Directiva sobre
marcas de fébrica o de comercio y del Reglamento 2081/92.

236. Por su parte, los Estados Unidos sugieren que € apartado 1 del articulo 2 de
Reglamento 2081/92 excluiria la aplicacién de las Directivas sobre € etiquetado y la publicidad
engafiosa'*® Los Estados Unidos no han entendido la findidad del apartado 1 del articulo 2, que es
dgar en claro que los Estados miembros no pueden adoptar ni mantener sus propios sistemas
nacionales para proteger especificamente las indicaciones geogréficas. Por gemplo, los Estados
miembros no pueden crear 0 mantener un registro propio de indicaciones geogréficas, no obstante,

189 segunda comunicacion escrita de Australia, parrafo 146.

190 segunda comunicacién escrita de Australia, parrafo 171.

191 \/éase por ejemplo el pérrafo 2 del articulo 1 de Model Provisions on Protection Against Unfair
Competition, de la OMPI (Australia - Prueba documental 9), que establece que estas disposiciones "se aplicaran
independientemente de, y en adicién a, cualquier disposicion legislativa que proteja... las marcas de fébrica o de
comercio... y otros sujetos de propiedad intelectual”. El comentario de este articulo dice lo siguiente, en la
parte pertinente:

El parrafo 2) deja en claro que la existencia de proteccion... de una marca de fébrica o de
comercio ... no impide la aplicacion de las disposiciones contra la competencia desleal ... Asi
pues, la proteccion contra la competencia desleal constituye una especie de proteccién
complementaria, adicional ala proteccion de sujetos especificos de propiedad intelectual...

192 \/éase el apartado 2 del articulo 14:

El presente Reglamento no excluye que se gjerzan acciones relativas a una marca comunitaria
sobre la base del derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad
civil y alacompetenciadesleal.

193 Segunda comunicacion escrita de |os Estados Unidos, parrafo 216.
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las Directivas sobre etiquetado y publicidad engafiosa no protegen las indicaciones geograficas como
tales, Sino que proporcionan proteccién contra cualquier designacion comercial que induzca aerror,
incluido cualquier uso engafioso de indicaciones de fuente o de proveniencia, independientemente de
gue cumplan los criterios para ser consideradas indicaciones geograficas.

VIl. EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES
DIMANANTESDEL ACUERDO OTC

237.  Audtralia ha presentado dos alegaciones en relacion con € Acuerdo OTC:

que e apartado 2 del articulo 12 del Reglamento 2081/92 es incompatible con €
parafo 1 del articulo 2 del Acuerdo OTC (alegacion 37); y

que los articulos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 son incompatibles con el parrafo 2
del articulo 2 del Acuerdo OTC (aegacion 38).'*

238.  En cuanto a fondo de estas alegaciones, las CE han demostrado ya que € apartado 2 del
articulo 12 dd Reglamento 2081/92 no entrafia ninguna discriminacion entre productos. En lo
referente al requisito de las estructuras de control, las CE han demostrado también que estas
estructuras son indispensables para € logro de los objetivos del Reglamento 2081/92. En
consecuencia, no puede considerarse que restrinjan innecesariamente € comercio.

239.  No obstante, para que puedan plantearse estas cuestiones en relacion con € articulo 2 del
Acuerdo OTC, Audrdia tiene que demostrar que las disposiciones pertinentes del
Reglamento 2081/92 son un reglamento técnico. Las aegaciones australianas ni siquiera superan esta
pruebainicial.

A. EL APARTADO 2 DEL ARTICULO 12 DEL REGLAMENTO 2081/92 NO ES UN REGLAMENTO
TECNICO

240.  Antetodo, la cuestion principal respecto del apartado 2 del articulo 12 es que esta disposicion
no establece ninguna caracteristica para los productos identificables.

241.  Audrdia no discute que @ requisito del apartado 2 del articulo 12 no se aplica a todos los
productos comprendidos por € Reglamento, sino solamente a una clase concreta de denominaciones
protegidas, 0 sea los homonimos.**> No obstante, Australia aduce que basta con que e producto sea
"identificable".™®® Es cierto, desde luego, que no es necesario que un producto esté identificado
explicitamente en @ documento.™’ Sin embargo, el producto deberia ser por o menos identificable
sobre la base del propio documento. Esto no ocurre aqui: no habiéndose presentado ninguna solicitud
para € registro de denominaciones homénimas protegidas, simplemente no es posible conocer a qué
producto se aplicaria este requisito.

242.  En segundo lugar, € apartado 2 dd articulo 12 no establece ninguna caracteristica de los
productos ni requisitos de etiquetado. Se limita a disponer que, como condicion para € registro de
una indicacién geogréfica, es necesaria la indicacion del pais de origen. Los requisitos especificos de
etiquetado figuraran después, de conformidad con € apartado 2 h) ddl articulo 4 del Reglamento, en

194 primera comunicacion de Australia, parrafos 249 y siguientes.

195 Segunda comunicacion de Australia, parrafo 191.

196 Segunda comunicacién de Australia, parrafo 192.

197 | nforme del Organo de Apelacion, CE - Amianto, parrafo 70.
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pliego de condiciones. En consecuencia, el apartado 2 del articulo 12 no es un reglamento técnico,
sino simplemente una condicién para € registro y la adquisicion de un derecho de propiedad
intelectual.

243.  Por ultimo, € requisito de que ha de indicarse € pais de origen tampoco es un requisito de
etiquetado, puesto que esta relacionado con un "producto, proceso 0 método de produccion”.
Contrariamente a la opinién de Austraia, "origen” es un concepto distinto de "producto”. Aunque
puede conferir ciertas caracteristicas a un producto, el origen, de por si, no es una "caracteristica del
producto”. Por este motivo, un requisito de marca de origen no estd comprendido en la definicion de
reglamento técnico.

244.  Edta interpretacion también contribuye a la interpretacién armoniosa de los Acuerdos de
la OMC, cuya necesidad € Organo de Apelacion ha reconocido repetidamente, y que las CE han
mencionado ya anteriormente.**® El parafo 1 del articulo IX del GATT prevé disciplinas concretas
para el marcado de origen que excluyen, como ha reconocido Australia, toda obligacion de trato
nacional. No obstante, s 1os requisitos del marcado de origen quedasen comprendidos, en € parrafo 1
dedl articulo 2 del Acuerdo OTC, la norma especificadel parrafo 1 del articulo 1X quedaria privada de
todo alcance préctico.

245. Enrespuestaalareferenciade las CE al parrafo 1 dd articulo IX del GATT, Austrdiainvoca
la nota interpretativa general del Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC, y afirma que, de haber un
conflicto, & Acuerdo OTC prevaleceriasobre el GATT.™® Sin embargo, las CE no discuten que haya
un conflicto; lo que afirman es que € parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo OTC y € parrafo 1 del
articulo IX del GATT deben interpretarse de modo que cada uno de ellos posea su significado propio.
El resultado natural de esta interpretacion armoniosa es que, de conformidad con la definiciéon de
reglamento técnico, los requisitos de marcado de origen no estan comprendidos en € parrafo 1 del
articulo 2 del Acuerdo OTC. Las CE observan que, de no ser asi, los requisitos australiano y
estadounidense de marcado del pais de origen para los productos importados incumplirian lo
dispuesto en e parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo OTC (véanse las Pruebas documentales 66 a 68 de
las CE).

B. LosARTicULOS4Y 10DEL REGLAMENTO 2081/92 NO SON UN REGLAMENTO TECNICO

246.  En cuanto a requisito de las estructuras de control estipulado en los articulos 4 y 10 del
Reglamento, € problema es, de modo parecido, que no establece caracteristicas del producto. Yaen
sus anteriores comunicaciones las CE explicaron que un requisito de estructuras de control debia
considerarse, s acaso, como un procedimiento de evaluacion de la conformidad.”®

247.  Ensu Segunda comunicacion Australia no ha facilitado ningin argumento convincente al
respecto. El Unico argumento nuevo de Austraia es que las estructuras de control podrian
considerarse "procesos conexos'.?* No obstante, esto es evidentemente falso. El punto 1 del anexo |
ddl Acuerdo OTC habla de las "caracteristicas de un producto o los procesos y métodos de produccién
con ellas relacionados’. En consecuencia, los procesos deben estar "relacionados’ con las
caracterigticas del producto, como ocurriria con los procesos y métodos de produccion. En cambio, si
la interpretacion de Audtrdia fuera correcta, todos los procedimientos de evaluacion de la
conformidad serian automéaticamente reglamentos técnicos. Esto daria lugar a una duplicacion

198 parrafo 36 supra.

199 segunda comunicacién escrita de Australia, parrafo 213.

200 sequnda comunicacién escrita de las CE, parrafo 256.

201 sequnda comunicaci6n escrita de Australia, parrafo 202.
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sistemética entre las disposiciones del Acuerdo OTC que regulan los reglamentos técnicos y las que
regulan los procedimientos de evaluacion de la conformidad.

248.  Por consiguiente, ninguna de las disposiciones que Australia discute pueden considerarse un
reglamento técnico. Por consiguiente, |as reclamaciones australianas en relacion con e Acuerdo OTC
deben rechazarse.

VIIl. CONCLUSION
249. Por bs motivos expuestos, las CE piden a Grupo Especid que no considere ninguna

alegacion que no esté comprendida en su mandato, y que rechace todas las demés alegaciones de los
reclamantes.

Muchas gracias por su atencion. Asi termina nuestra declaracion, y quedamos en espera de
responder a las preguntas que e Grupo Especia desee hacernos.
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ANEXO B-7

RESPUESTASDE LASCOMUNIDADESEUROPEASA LASPREGUNTAS
FORMULADASPOR EL GRUPO ESPECIAL DESPUESDE LA

SEGUNDA REUNION SUSTANTIVA

Cuadro deasuntosdelaOMCy d GATT aque

se hacereferencia en lasrespuestas

Titulo abreviado

Titulo completoy referencia

Canada - Patentes para
productosfar macéuticos

Informe del Grupo Especial, Canadé - Proteccion mediante patente de los
productos farmacéuticos WT/DS114/R, adoptado el 7 de abril de 2000

CE - Amianto

Informe del Organo de Apelacion, Comunidades Europeas - Medidas que
afectan al amianto y a |los productos que contienen amianto,
WT/DS135/AB/R, adoptado el 5 de abril de 2001

CE - Reglamento sobre piezasy
componentes

CE - Reglamento relativo a la importacion de piezas y componentes,
Informe del Grupo Especial, adoptado el 16 de mayo de 1990, L/6657 -
IBDD/375/147

Corea - Diversas medidas que
afecta ala carnevacuna

Informe del Organo de Apelacion, Corea - Medidas que afectan alas
importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y congelada,
WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adoptado €l 10 de enero de 2001

Estados Unidos -
Articulo 110(5) dela Ley de
Derechos de Autor

Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Articulo 110 5) dela Ley de
Derecho de Autor, WT/DS160/R, adoptado el 27 de julio de 2000




Comision, Comision de las CE

Comité

Reglamento dela marca
comunitaria

Consgo, ConsgjodelasCE

Tribunal de Justicia, Tribunal de
Justicia Europeo

ESD

CE

GATT

IG

Estados miembr os, Estados
miembrosdelas CE

Diario Oficial

ConveniodeParis

Reglamento 2081/92, Reglamento

Acuerdo SMC

Directiva dela marca
comunitaria

Acuerdo OTC

Acuerdo sobrelosADPIC

Acuerdo sobrelaOMC
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GLOSARIO

Comisién de las Comunidades Europeas

Comité de representantes de los Estados miembros a que se
hace referencia en € articulo 15 del Reglamento 2081/92 del
Consgo

Reglamento (CE) N° 40/94 del Consgo, de 20 de diciembre
de 1993, sobre la marca comunitaria, en su forma enmendada

Consgjo de la Unién Europea

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los
que serige la solucion de diferencias

Comunidades Europeas

Acuerdo Genera sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 1994

Indicacion geogréfica

Estados miembros de la Unién Europea

Diario Oficia de laUnién Europea

Acta de Estocolmo del Convenio de Paris para la Proteccion de
la Propiedad Industrial, de 14 de julio de 1967

Reglamento (CEE) N° 2081/92 (14 de julio de 1992) de
Consgjo relativo ala proteccion de las indicaciones geogréficas
y de las denominaciones de origen de los productos agricolas y
adimenticios, en su forma enmendada a la fecha de
establecimiento del Grupo Especia

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias

Primera Directiva 89/104 del Consgo, de 20 de diciembre,
sobre la marca comunitaria, en su forma enmendada

Acuerdo sobre Obstaculos Técnicos al Comercio

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con € Comercio

Acuerdo de Marrakech por @ que se establece la Organizacion
Mundia del Comercio
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Pregunta 94

El Grupo Especial toma nota de que, en opinién de las CE, las condiciones especificas que
contiene el apartado 1 &l articulo 12 del Reglamento (CEE) N°2081/92 no se aplican a los
Miembros de la OMC porque la frase introductoria "sin perjuicio de acuerdos internacionales’
asegura gue los Acuerdos de la OMC preval ezcan cuando exista conflicto con el Reglamento (escrito
deréplica delas CE, parrafo 55). ¢Qué obligaciones precisas de las CE, derivadas de los Acuerdos
de la OMC, resultarian perjudicadas por la aplicacion de esas condiciones especificas a otros
Miembros de la OMC? En particular:

a) ¢Resultarian perjudicadas las obligaciones de las CE con arreglo al parrafo 4 del
articulo 111 del GATT de 1994?

1 S

b) ¢Resultarian perjudicadas las obligaciones de las CE con arreglo al parrafo 1 del
articulo 3 del Acuerdo sobrelos ADPIC?

En caso negativo, sirvanse explicar la pertinencia de la referencia hecha por ustedes al
hecho de que €l Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a dar proteccion a las
indicaciones geograficas con arreglo a la Seccion 3 de la Parte Il y las disposiciones generales y
principios basicos de ese Acuerdo (Primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 65 y 66).

2. No, como ya han explicado las CE, e Reglamento 2081/92 no entrafia ninguna
discriminacion entre nacionales.

3. El hecho de que los Miembros de la OMC estén obligados en virtud del Acuerdo sobre
los ADPIC a brindar proteccion a las indicaciones geograficas es pertinente porque significa que la
aplicacion de condiciones de reciprocidad y equivaencia a otros Miembros de la OMC como
condicion previa para la proteccion de las indicaciones geogréficas no esté justificada. S otro
Miembro de la OMC no brindara la debida proteccion a las indicaciones geogréficas, la respuesta
adecuada, de conformidad con € parafo 1 del articulo 23 del ESD, seria d recurso a los
procedimientos de solucién de diferencias en € marco del ESD.

Pregunta 95

Rogamos a las CE que faciliten al Grupo Especial cualquier declaracion oficial hecha por la
Comision o cualquier otro érgano de las CE en e sentido de que la aplicacién de condiciones de
reciprocidad y equivalencia, como las que figuran en el apartado 1 del articulo 12 del Reglamento
(CEE) N°2081/92, seria incompatible con las obligaciones impuestas a las CE por acuerdos
internacionales, en particular e Acuerdo sobrela OMC.

4, Las CE remiten a Grupo Especid a la declaracion que formularon en € Consgo de
los ADPIC d 16 de junio de 2004, ala que ya han hecho referencia en respuesta a la pregunta 16 del

! Primera comunicacién escrita de las CE, péarrafos 110 y 111; Segunda comunicacion escrita,
parrafos 53y siguientes; Segundadeclaracion oral delas CE, parrafos 17 y siguientes.
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Grupo Especid.” Esa declaracion de las CE esta también reflejada en las actas del Consgo de
los ADPIC, que se adjuntan como CE - Prueba documental 83.3

5. En segundo lugar, las CE remiten a Grupo Especia a la segunda edicion de la Guia del
Reglamento 2081/92, que las CE han proporcionado como CE - Prueba documenta 64. Esta Guiafue
preparada por la Comision como orientacion para la aplicacion del Reglamento 2081/92, y es €
documento més detallado y autorizado disponible. Las CE observan que los Estados Unidos también
se han remitido varias veces a esa Guia en apoyo de sus comunicaciones ad Grupo Especid.*

6. Por dltimo, las declaraciones formuladas en nombre de las CE ante € Grupo Especial en €
presente procedimiento son también declaraciones oficiaes de las CE, y confirman que éstas no
aplican condiciones de reciprocidad y equivaencia

Pregunta 96

Las CE han presentado una version revisada de la Guia del Reglamento (CEE) N° 2081/92,
fechada en agosto de 2004 (CE - Prueba documental 64). ¢Se prepar0 esa hueva version enrelacion
con estas actuaciones del Grupo Especial? ¢Como puede ser pertinente para la labor del Grupo
Especial, s la Comision no asume responsabilidad alguna por su contenido (véase € texto de su
portada)? En un nuevo parrafo de la introduccion (pagina 5) se indica que "la Comision sereserva
el derecho de modificar los procedimientos’, asi como la posibilidad de nuevasrevisiones. ¢Sgnifica
esto que la Guia podria volver a modificarse conforme a su versién anterior?

7. La edicion revisada se prepard en respuesta al mayor interés expresado por otros Miembros
de la OMC con respecto a registro de indicaciones geograficas con arreglo a Reglamento 2081/92.

Este mayor interés de otros Miembros de la OMC ha hecho conveniente incluir en la Guia una seccion
especifica para brindar orientacion a los solicitantes y los gobiernos interesados. La Guia no se
prepard en relacion con los procedimientos del Grupo Especial. Sin embargo, las CE no excluyen la
posibilidad de que € mayor interés se deba en parte a que otros Miembros de la OMC son conscientes
del procedimiento en curso ante € Grupo Especial.

8. La nota que figura en la portada, segun la cua "la Comisién no asume responsabilidad alguna
por su contenido” es un descargo de responsabilidad normalizado que figura en numerosas
publicaciones similares® El descargo de responsabilidad tiene por objeto garantizar que no pueda
invocarse la responsabilidad extracontractual de la Comunidad por lo que respecta a contenido de la
Guia. No obstante, es evidente que la Guia, como otras publicaciones similares, se prepara con €
mayor cuidado, y que su contenido es muy pertinente para la aplicacion e interpretacion del
Reglamento 2081/92 por todas las ingtituciones de las CE.

9. De hecho, de conformidad con la jurisprudencia reiterada del Tribuna de Justicia de las
Comunidades Europeas, cuando una institucién ha adoptado normas que no son juridicamente
vinculantes, no podra pese a €llo desviarse de esas normas sin explicar las razones que la han inducido

2 Respuesta de las CE ala pregunta 16 del Grupo Especial, parrafo 39.

3 IPIC/M/44, 19 de julio de 2004 (parrafos 62-63). Esto deberfa mitigar |as preocupaciones expresadas
por Australia en el sentido de que tal vez ni siquiera exista un registro oficial de la declaracion de las CE
(Segunda comunicacién escrita de Australia, nota 29).

* Primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 53; Segunda comunicacion escrita de los
Estados Unidos, parrafo 155.

® Véanse gjemplos de esos descargos de responsabilidad en CE - Prueba documental 84y CE - Prueba
documental 85.
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a hacerlo. De lo contrario, la ingtitucién estaria vulnerando los principios de igualdad de trato o de
proteccion de las expectativas | egitimas.’

10. El dltimo parafo de la introduccion de la Guia smplemente indica que a la luz de la
experienciay las necesidades adminigtrativas para la tramitacion de las solicitudes, la Comision puede
modificar determinados aspectos précticos de la Guia. De manera anadloga, la Comision puede verse
obligada a modificar la Guia s las normas contenidas en |os textos legidativos basicos, y en particular
en e Reglamento 2081/92, se enmiendan. En contraste, la Comisién no podria enmendar la Guia en
una forma que contradijeralas normas legidativas bési cas aplicables.

11 En consecuencia, no puede concebirse motivo alguno por € que la Comisién deba cambiar la
Guia retornando a la verson anterior. Ademas, como en cualquier caso e Reglamento 2081/92

permite € registro de indicaciones geogréficas de otros Miembros de la OMC, ese cambio no afectara
alaposibilidad de proceder a ese registro con arreglo a Reglamento 2081/92.

Pregunta 97

El Grupo Especial toma nota de las respuestas de las CE a las preguntas 16 y 17 del Grupo
Especial y de los parrafos 79 a 86 del escrito deréplicadelas CE. Sirvanse explicar en detalle como
se concilia la interpretacién de la Comision, segin la cual € apartadol del articulo 12 od
Reglamento (CEE) N°2081/92 no se aplica a los Miembros de la OMC, con las afirmaciones que
figuran en las respuestas, dadas por las CE en & examen de la legislacién llevado a cabo en €
Consgjo delos ADPIC, ala pregunta 4 formulada por Nueva Zelandia y la pregunta complementaria
formulada por la India que figura en la pagina 25 del documento IP/Q2/EEC/1 (citada en € escrito
deréplica de Australia, parrafo 33, nota 23).

12. En respuesta a la pregunta formulada por Nueva Zelandia, las CE respondieron asi en el
documento arriba citado”:

En lo que respecta a la proteccion de las indicaciones geogréficas de los Miembros de
laOMC, es preciso distinguir las Situaciones siguientes.

1 La proteccion prevista en € articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, que
esta garantizada mediante la aplicacion que redizan los Estados miembros de la
Directivadel Consgjo 79/112/CEE, relativa a etiquetado (se prohibe inducir a error a
publico). S surge un problema relacionado con una indicacién geografica de un
Miembro ¢ la OMC, los Estados miembros de la CE deben iguamente garantizar
gue los empresarios af ectados puedan entablar acciones judiciales ante sus tribunales.

2. La proteccion de oficio previstaen € citado Reglamento 2081/92, paralacud:

- el procedimiento seguido por los productores comunitarios antes sefialado,
deberaseguirse, de conformidad con € principio de trato naciond, o

- habra de concluirse un acuerdo bilatera, ta como se establece en €
articulo 12, cuando € sistema de proteccion sea equivaente a del régimen
comunitario.

6 Caso 148/73, Louwage, [1974] ECR 81, parrafo 12 (CE - Prueba documental 86); Caso T-15/89,
Chemie Linz [1992] ECR I1-1275, péarrafo 53 (CE - Prueba documental 87).

" IPIQ2/EEC1, pégina 4.
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13. Las CE consideran que esta respuesta es plenamente compatible con sus comunicaciones en €
presente procedimiento. Por |0 que respecta a la proteccion en virtud del Reglamento 2081/92, la
respuesta de las CE distingue dos posibles alternativas para la proteccion de indicaciones geograficas
de Miembros delaOMC: yasea e procedimiento normal de registro que ha de seguirse producto por
producto, o la conclusion de un acuerdo bilateral cuando € sistema de proteccién es equivaente al
régimen comunitario. Lareferenciaaun acuerdo bilateral se menciond claramente como alternativa,
no como la Unica posibilidad para la proteccion de indicaciones geogréficas de Miembros de la OMC.

14. En respuesta a la pregunta de la India, las CE confirmaron en lo fundamenta lo mismo, a
saber, que los acuerdos hilaterales eran una aternativa, no la Unica via para la proteccion de
indicaciones geogréficas de otros Miembros de la OMC con arreglo a Reglamento 2081/92°:

Es importante destacar que, por lo generd, las condiciones establecidas en € articulo 12
del Reglamento 2081/92/CEE solamente se imponen cuando se concluye un acuerdo
bilateral entrelas CE y un Miembro delaOMC. Esto significa que solamente sucedera
cuando dos partes deseen alcanzar, voluntariamente, un nivel de proteccion ("de
oficio") superior a que se establece en & Acuerdo sobre los ADPIC. Asi pues, no se
trata de un requisito obligatorio sino de otra opcion que se puede utilizar cuando los
sistemas son equivaentes, en particular los requisitos establecidos en € articulo 4
(pliego de condiciones) y en € articulo 10 (sistema de control).

15. En respuesta a las preguntas complementarias de la India, concernientes en especia a la
obligacion de disponer de estructuras de control, las CE confirmaron una vez mas que no habia
condiciones de equivalencia o reciprocidad, y que las CE simplemente aplicaban, con carécter no
discriminatorio, las condiciones para el registro establecidas en € Reglamento 2081/92°:

b) La comprobacion de la conformidad de los productos cuya denominacién
geogréfica se haya registrado como denominacién de origen protegida (DOP) o como
indicacién geogréfica protegida (IGP) es indispensable para asegurar |la credibilidad del
sistema ante los consumidores. Este es un elemento esencial del Reglamento. Si para
obtener la misma proteccion (regulada por € articulo 13 del Reglamento) los
productores establecidos en la CE deben cumplir & Reglamento, los nacionaes de
terceros paises también deben cumplirlo afin de evitar toda discriminacion.

C) El articulo 12 del Reglamento 2081/92/CEE del Consgo prevé la misma
proteccion para los productos de terceros paises que cumplan los requisitos
establecidos. Por consiguiente, a los nacionales de los demas Miembros de la OMC
se les concede un trato "no menos favorable' que e que se otorga a los nacionaes de
la Comunidad, tal como exige € articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

d) En virtud del Reglamento 2081/92/CEE del Consgo, la ventgjadd registro esta
a disposicion de los nacionaes de todos los Miembros de la OMC, sin digtincion
aguna. En consecuencia, dicho Reglamento es plenamente compatible con las
disposiciones del articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

16. En conclusion, las CE consideran que las declaraciones arriba expuestas son plenamente
compatibles con sus comunicaciones en e presente procedimiento.

8 |PIQ2/EEC1, pégina 23.

° IPIQ2/EEC1, pégina 24.
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Pregunta 98

¢Sostienen las CE que las condiciones del apartadol del articulo 12 del Reglamento
(CEE) N°2081/92 no son aplicables a los Miembros de la OMC de modo que:

a) los nacionales de los Miembros de la OMC pueden obtener indicaciones geogréficas
correspondientes a zonas situadas en todos los paises; 0

17. No. Las condiciones para € registro de indicaciones geogréficas establecidas en €
Reglamento 2081/92 no dependen de la nacionalidad. A lainversa, la nacionadidad en cuanto tal no
confiere @ derecho aregistrar indicaciones geogréficas en ningun pais en particular.

b) las personas de todos los paises pueden obtener indicaciones geograficas
correspondientes a zonas situadas en todos los Miembros de la OMC?

18. Si. Como € registro de indicaciones geogréficas con arreglo a Reglamento 2081/92 no
depende de la nacionalidad, cualquier grupo o persona que cumpla los requisitos establecidos en los
apartados 1y 2 dd articulo 5 del Reglamento 2082/92™° puede obtener, con independencia de su
nacionalidad, €l registro de una indicacién geogréfica en otro Miembro de la OMC. De manera
analoga, cualquier persona, con independencia de su nacionalidad, podra utilizar una indicacion
geogréfica de otro Miembro de la OMC protegida con arreglo a Reglamento 2082/92, siempre que
los productos estén en conformidad con €l pliego de condiciones.

Pregunta 99

Las CE se han remitido a otros actos juridicos de la Comunidad en relacion con €
significado de la expresion "sin perjuicio de acuerdos internacionales' (parrafos 62 a66 de su
escrito de réplica). Sirvanse referirse también al Reglamento (CEE) N°2082/92, relativo a la
certificacion de las caracteristicas especificas de los productos agricolas y alimenticios, que fue
adoptado junto con € Reglamento que estd en litigio en esta diferencia.  ¢A qué acuerdos
internacionales se refiere la expresion "sin perjuicio de los acuerdos internacionales’, empleada en
el articulo 16 de ese Reglamento?

19.  Como en & caso del apartado 1 del articulo 12 del Reglamento 2081/92", las palabras "sin
perjuicio de los acuerdos internacionales’ utilizadas en € articulo 16 del Reglamento 2081/92 hacen
referencia a cualquier acuerdo internacional concluido por las CE, incluidos los acuerdos
multilaterales y los bilaterales. En e caso del Reglamento 2081/92, esos acuerdos incluirian, en
particular, e GATT.

Pregunta 100

En e Reglamento (CE) N° 753/2002, sobre los vinos (presentado en Estados Unid os - Prueba
documental 35), los articulos 34 a 36 serefieren a "terceros paises', aludiendo en apariencia tanto a
los Miembros de la OMC como a los paises que no lo son. Se establ ece expresamente cuales son los
casos en que los "terceros paises' se limitan alos Miembros dela OMC, o no losincluyen. ¢Por qué
no seredactd e Reglamento (CEE) N° 2081/92 de modo que € significado de "paistercero” o "tercer
pais', en los articulos 12 a 12quinquies, fuera mas claro en cada caso en que se utiliza? El hecho de
que esas expresiones, en los articulos 12 a 12quinquies del Reglamento (CEE) N°2081/92, se

10 Con respecto a esos requisitos, y especialmente en lo tocante a hecho de que no incluyan un
requisito de nacionalidad, véase |a respuesta de las CE ala pregunta 22 del Grupo Especial.

1 segunda comunicacion escrita de las CE, parrafo 68.
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empleen algunas veces junto con "Miembro de la OMC" ¢no sugiere que en los demas casos excluyen
en esos articulos a los Miembros de la OMC?

20. El Reglamento 753/2002 y el Reglamento 2081/92 son disposiciones juridicas distintas que se
elaboraron en momentos distintos. El hecho de que pueda haber diferencias terminoldgicas o de
redaccion juridica entre las disposiciones legidativas de la Comunidad es € resultado inevitable de
procedimientos legidativos complegos, y no es ago que caracterice especialmente a las CE.

21. Por o que respecta a texto redacciéon del Reglamento 2081/92, cabe recordar que varias de
sus disposiciones también se eaboraron en distintos momentos. En particular, los articulos 12bis a
12quinguies no se insertaron hasta 2003. El hecho de que no utilizaran la expresion "sin perjuicio”, y
que en lugar de ello distinguieran especificamente entre Miembros de la OMC y otros terceros paises
puede deberse a una mayor conciencia de las preocupaciones de los Miembros de la OMC en aquel

momento. Sin embargo, esto no significa que la expresion "sin perjuicio’ que se incluy6 en €

apartado 1 del articulo 12 en 1992 deba pasarse por ato'y privarse de su sentido (til. **

Pregunta 101

El Grupo Especial toma nota de las posiciones adoptadas respectivamente por las partes
sobre € significado de "nacionales' en & Acuerdo sobre los ADPIC y e Convenio de Paris. Sn
perjuicio de esas posiciones, sirvanse explicar en detalle qué nacionales deben compararse a los
efectos de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de trato nacional, sobre la base
del texto del Acuerdo.

Con referencia al cuadro que figura en la comunicacion presentada por el Taipei Chino en
calidad de tercero (parrafo 9), tanto las CE como los Estados Unidos comparan a un nacional de
las CE que tiene derecho a una indicacién geogréfica situada en las CE. Segun la posicion adoptada
por los Estados Unidos, ese nacional debe compararse con un nacional estadounidense que tenga
derecho a una indicacién geografica situada en los Estados Unidos. Pero en opinion de las CE,
corresponde comparar a ese nacional con un estadounidense que tenga derecho a una indicacion
geografica situada en las CE. ¢Seria apropiado comparar a todos los nacionales de las CE que
tengan derecho a indicaciones geogréficas y deseen registrarlas con arreglo al Reglamento
(CEE) N°2081/92, cualquiera que sea €l lugar en que esté situada la zona geogréfica, con todos |os
nacional es estadouni denses que tengan derecho a indicaciones geograficas y deseen registrarlas con
arreglo al Reglamento, cualquiera sea e lugar en que esté situada la zona geogr éfica?

En términos més generales. ¢existe en & Acuerdo sobre los ADPIC un principio por e que
todos los nacionales de un Miembro de la OMC que tengan derechos a determinada categoria de
propiedad intelectual, como las indicaciones geogr&ficas, deban compararse con todos |os nacionales
de los demas Miembros de la OMC que tengan derechos a la misma categoria de propiedad
intelectual, a menos que e texto del acuerdo indique que se requiere un trato particular respecto de
deter minados tipos de productos u otras subcategorias?

22. Las CE no consideran que €l presente caso requiera comparacion alguna entre nacionales.

23. Como ya han explicado las CE, € Reglamento 2081/92 no contiene discriminacion alguna
basada en la nacionalidad. Por esa razon, € cuadro preparado por € Taipel Chino en su
comunicacion en calidad de tercero no es pertinente. No hay dos "columnas’ que dependan de la
nacionalidad del solicitante o € productor. El Unico elemento pertinente al que € Reglamento hace
referencia es la ubicacion de la zona con la que la indicacion geogréfica esté relacionada.  Por
consiguiente, €l presente caso puede requerir una comparacion por lo que respecta al trato de los

12 \/@anse también |as respuestas de las CE alas preguntas 8 y 9 del Grupo Especial.
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productos originarios de las CE, de los Estados Unidos o de Australia. No requiere una comparacion
entre nacionales.

Pregunta 102

¢No es arriesgado suponer que las personas residentes o establecidas en un pais para
producir productos agricolas o alimenticios se consideraran "nacionales' de ese pais a los efectos
del Acuerdo sobre los ADPIC? ¢Por qué cabe, 0 por qué no cabe, suponer que los solicitantes de
indicaciones geograficas sobre la base del Reglamento (CEE) N° 2081/92 son "nacionales' del pais
en que esta situada la indicacion geogréfica, a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC?

24, No es arriesgado suponer que las personas residentes o establecidas en un pais para producir
productos agricolas o alimenticios se considerarén "nacionales' de ese pais a los efectos del Acuerdo
sobre los ADPIC. Como las CE ya han indicado, @ Acuerdo sobre los ADPIC, y en particular €
parafo 1 del articulo 3 de dicho Acuerdo, utiliza € término "naciona”. Requiere € trato nacional
entre nacionaes, no entre "personas domiciliadas', "personas residentes o establecidas’, o
"productos’. **

25. Ademés, las CE no ven fundamento alguno para presuponer, como aparentemente hacen los
Estados Unidos™*, que de algiin modo la definicion de "naciona” podria ser distinta cuando se trata de
productos agricolas. Los productos agricolas son también productos con un origen identificable, que
no esta vinculado a la nacionalidad del productor.’®> Como cualquier otro producto, los productos
agricolas estén sujetos a las disciplinas del GATT. Lo mismo cabe decir de los productos
alimenticios.

26. En contraste, & Acuerdo sobre los ADPIC no contiene ninguna definicion distinta del término
"nacional" con respecto a los productos agricolas. Por tanto, las CE no estén de acuerdo en que deban
aplicarse distintas disciplinas en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC a los derechos de propiedad
intelectual en funcion de que estén relacionados con productos agricolas, productos alimenticios u
otros productos.

Pregunta 103

El Grupo Especial toma nota de que las CE no excluyen totalmente gue "en determinadas
circunstancias puede haber medidas que conforme a su texto son neutrasy, sin embargo, constituyen
un trato menos favorable para los extranjeros' y de que las CE consideran que € trato nacional, con
arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, no debe superponerse con e GATT de 1994 (respuesta de
las CE a la pregunta 29 del Grupo Especial, parrafos 71 y 74). ¢Qué otras consideraciones son
pertinentes a los efectos de la evaluacion de una discriminacion de hecho con arreglo al Acuerdo
sobrelos ADPIC? ¢Qué pertinencia tiene, si tiene alguna, la circunstancia de que €l Acuerdo sobre
los ADPIC no contenga una disposicion con excepciones generalesandloga al articulo XX del GATT
de 1994?

13 Primera comunicacion escrita de las CE, péarrafos 104 y siguientes; Segunda comunicacion escrita,
parrafos 28 y siguientes; Segunda declaracion oral, parrafos 17 y siguientes.

14 Segunda declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 14.

15 Véase también e articulo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura, donde se definen las palabras
"productos agropecuarios" alos efectos de dicho Acuerdo.
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27. Hastalafecha, e parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC nunca se ha aplicado
en circunstancias de discriminacion de facto. En particular, y en contraste con € parrafo 4 del
articulo 111 del GATT, no hay una definicion aceptada de lo que constituye "trato menos favorable" de
nacionales por |o que respecta a la proteccion de |los derechos de propiedad intelectual .

28. Con arreglo al parrafo 4 del articulo 11 del GATT, se acepta que "trato no menos favorable”
significa "otorgar a producto importado condiciones de competencia no menos favorables que a
producto nacional similar".*® No obstante, a juicio de las CE, esta definicion no puede aplicarse

facilmente al parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

29. En primer lugar, no cabe asumir que los nacionales necesariamente "compiten” por lo que
respecta a la proteccion de los derechos de propiedad intelectual. Por gemplo, € parafo 1 de
articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC requeriria que las condiciones para la proteccion de una
patente de un producto farmacéutico de un nacional extranjero no fueran menos favorables que las
condiciones para la proteccién de una patente de un dispositivo que haya de instalarse en un vehiculo
de motor de un nacional del propio pais. Sin embargo, no parece que € nacional del paisy €
nacional extranjero estén en algun tipo de "relacién competitiva'. Ademés, sus productos no son
"productos similares’, por |o que tampoco estén en relacion de competencia.

30. En segundo lugar, cabe sefialar que €l objetivo del trato nacional en € marco del GATT y €
Acuerdo sobre los ADPIC no es idéntico. Segun € parrafo 1 del articulo |11 del GATT, € objetivo
supremo del trato nacional en & marco del GATT es evitar que se apliquen medidas internas de
manera que "se protga la produccion naciond”. Como ha indicado & Organo de Apelacion en d
asunto CE - Amianto, ese objetivo también inspira la interpretacion del parrafo 4 del articulo 111
del GATT.Y

3L No puede darse por sentado que este mismo objetivo subyace también en e parrafo 1 del
articulo 3 del Acuerdo sobrelos ADPIC. Antes bien, los objetivos del trato nacional en € marco del
Acuerdo sobre los ADPIC parecen estar relacionados con e primer parrafo del Preambulo de dicho
Acuerdo, que hace referencia a deseo "de reducir las distorsiones del comercio internaciona y los
obstaculos a mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una proteccion eficaz y adecuada
de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos
destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstaculos a comercio
legitimo”.

32. A juicio delas CE, los reclamantes no han hecho ningln esfuerzo por demostrar en qué forma
el Reglamento 2081/92 discrimina entre nacionaes. En lugar de lo, se han limitado a remitirse a
supuestas discriminaciones basadas en la zona con la que esta rel acionada la zona geogréfica, es decir,
basadas en € origen del producto.”® Sin embargo, & origen de un producto, aunque puede ser un
punto de partida pertinente para determinar s las condiciones de competencia entre productos
nacionales y extranjeros se ven ateradas en detrimento de los productos extranjeros, no es un punto
de partida pertinente para determinar si hay discriminacion entre nacionales.

3. En consecuencia, a juicio de las CE, & Grupo Especid no debe smplemente aplicar la
jurisprudencia sobre discriminacion de facto en € marco del parrafo 4 del articulo 111 del GATT d
parafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Antes bien, la definicion del trato menos

18 |nforme del Organo de Apelacion, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna,
parrafo 135 (las cursivas figuran en el original).

7 1nforme del Organo de Apelacion, CE - Amianto, parrafo 94.

18 Véase, més recientemente, la Segunda declaracion oral de los Estados Unidos, parrafos 7y
siguientes.
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favorable de los nacionaes en € contexto del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC
deberia basarse en €l texto y € contexto de esa disposicion, incluidos los objetivos, més amplios, del
Acuerdo sobre los ADPIC.

A En opinion de las CE, no es preciso que & Grupo Especia aborde esta complegja cuestion en
la presente diferencia.  No obstante, s € Grupo Especial desea abordar la cuestion de la
discriminacién de facto en e marco del Acuerdo sobre los ADPIC, deberé también tener en cuenta
gue tanto dicho Acuerdo como € GATT son parte integrante de los Acuerdos de la OMC, asi como la
necesidad de interpretar armoniosamente ambos instrumentos. Como ya han indicado bs CE, €llo
significa que e Grupo Especia no debe interpretar € trato nacional en el marco del Acuerdo sobre
los ADPIC en forma que cree un posible e innecesario conflicto con e GATT."

35. Esta posibilidad de conflicto es especiamente evidente por 1o que respecta a articulo XX
del GATT. Las CE ya han indicado que a su juicio varios de los aspectos del Reglamento 2081/92
impugnados, en e caso de que se considerara que constituyen trato menos favorable, estarian pese a
ello justificados en virtud del apartado d) del articulo XX del GATT. Los reclamantes han objetado a
las comuni caciones formuladas por las CE a este respecto, pero no han negado que el apartado d) del
articulo XX del GATT congtituye una posible defensa frente a las a egaciones que han formulado a
amparo del GATT. Sin embargo, no han indicado cual es la pertinencia dd articulo XX del GATT
por lo que respecta a las degaciones andogas que han formulado a amparo del Acuerdo sobre
los ADPIC.

36. A juicio de las CE, € que una aplicacion de facto del Acuerdo sobre los ADPIC hiciera
inaplicables las defensas de otro modo disponibles frente a a egaciones totalmente idénticas al amparo
del GATT no estaria en consonancia con una interpretacion armoniosa.  En consecuencia, € Grupo
Especia, s considerara que € Reglamento 2081/92 entrafia discriminacion de facto, tendria que
resolver la cuestion de la pertinencia del apartado d) del articulo XX del GATT por lo que respecta a
esas aegaciones formuladas a amparo del Acuerdo sobre los ADPIC?°

Pregunta 104

Sirvanse indicar su interpretacion de la expresion "territorio aduanero distinto”, empleada
en la nota 1 del parrafo 3del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, conforme a las reglasusuales
deinterpretacion de los tratados. ¢Qué consecuencias pueden atribuirse al hecho de que se utilice la
misma expresion en el articulo XXVI del GATT de 19947

37. De conformidad con las reglas usuales de interpretacion de los tratados, tal como se reflgjan
en e articulo 31 de la Convencion de Viena sobre e Derecho de los Tratados, |a expresion "territorio
aduanero distinto" en la nota 1 a parafo 3 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC debe
interpretarse conforme a sentido corriente que ha de darse alos términos del tratado en € contexto de
esos términosy alaluz de su objeto y fin.

3. Con arreglo a parrafo 2 dd articulo XXIV del GATT, por "territorio aduanero” se entiende
"todo territorio que aplique un arancel distinto u otras reglamentaciones comerciales distintas a una
parte sustancial de su comercio con los demas territorios". No hay duda alguna de que las CE, como
los Estados Unidos o Australia, tienen un "territorio aduanero” en € sentido del parrafo 2 del
articulo XX1V del GATT.

19 véase la Segunda declaracion oral de |as CE, parrafos 36-37.

20 v/éase la Segunda declaracion oral de las CE, parrafo 37.
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39. Sin embargo, lanota 1 a parrafo 3 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC no serefiere
Unicamente a "territorios aduaneros', sino a "territorios aduaneros digtintos". El término "distinto" es
parte esencial de la expresion utilizada, y se le debe atribuir sentido. El adjetivo "separate” (en la
verson espafiola "distinto") se define como "separated, solitary, secluded, detached, set apart,
notincorporated or joined" (separado, solitario, oculto, desconectado, apartado, no incorporado o
unido).** En otras palabras, € "territorio aduanero distinto" debera ser "distinto" de alguna otra cosa.

40. Sin embargo, no puede bastar con que simplemente sea "distinto” del territorio aduanero de
otros Miembros, ya que de otro modo cualquier "territorio aduanero” seria también un "territorio
aduanero distinto". Antes bien, un territorio aduanero distinto solo es un territorio que por lo demés
congtituye parte de otro territorio, y en particular de otro Estado, o con respecto a cua otro Estado
tiene responsabilidad internacional. Como consecuencia de ello, la expresion "territorios aduaneros
distintos' se aplica a territorios como Hong Kong, Macao, el Taipel Chino o diversos territorios de
ultramar de agunos Miembros de laOMC#

41. El objetivo de la nota 1 confirma también esta interpretacion. En muchas ocasiones,
territorios aduaneros distintos que son parte de otro Estado no estdn englobados en € concepto de
"nacionalidad" que podria aplicarse alos efectos del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, la
definicion de lanota 1 sirve para sustituir ala definicion de "naciona" en esos casos. Esta definicion
no es pertinente para las CE, que tienen una nacionaidad.”

42. La interpretacion de las CE se ve también confirmada por € contexto de la disposicion, y
especidmente por € uso de la expresion "territorio aduanero distinto” en e GATT. Como ha
sefialado acertadamente el Grupo Especid, € apartado a) dd parrafo 5 del articulo XXVI del GATT
se refiere a los demés territorios para los que [un Miembro] tiene responsabilidad internacional, con
excepcion de los territorios aduaneros distintos que notifique [...]. En sentido andogo, €
articulo XX X111 se refiere a su vez a "todo gobierno que obre en nombre de un territorio aduanero
distinto". De €ello se sigue claramente que los "territorios aduaneros distintos' son territorios con
respecto a los cuales otro Estado tiene responsabilidad internacional, ya sea porque son parte de su
territorio o porque de algun otro modo dependen de .

43, De estas consideraciones se desprende claramente que no puede considerarse que las CE son
un "territorio aduanero distinto”. Las CE tienen un territorio aduanero que incluye € territorio de
todos sus Estados miembros. Sin embargo, no hay otro Estado que sea responsable en derecho
internacional por lo que respecta a las CE, ni las CE son parte de ningun otro Estado. En
consecuencia, no puede decirse que las CE sean un "territorio aduanero distinto” més que lo son los
Estados Unidos o Australia.

Pregunta 105

El Grupo Especial toma nota de la posicion de las CE, conforme a la cual no constituyen un
territorio aduanero distinto Miembro de la OMC en d sentido de la nota 1 del parrafo 3 del
articulo 1 del Acuerdo sobrelos ADPIC (parrafo 35 del escrito de réplica delas CE).

21 The New Shorter Oxford English Dictionary, volumen 2, 1993, pagina 2779.
22 segunda declaracion oral de las CE, pérrafo 23.

23 Segunda comunicacion escrita de las CE, parrafo 27; Segunda declaracion oral, parrafo 23. Véase
también la respuesta de las CE ala pregunta siguiente.
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a) ¢Qué personas fisicas consideran las CE que son nacionales de las CE a los efectos
del Acuerdo sobrelos ADPIC? ¢Son también nacional es de los Estados miembros de
las CE?

44, El parrafo 1 del articulo 17 del Tratado CE establece la ciudadania de la Union, y estipula que
"serd ciudadano de la Unién toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro”. En
consecuencia, toda persona que sea nacional de un Estado miembro es nacional de las CE.

b) ¢Qué personas juridicas consideran las CE que son nacionales de las CE a los
efectos del Acuerdo sobre los ADPIC? ¢Son también nacionales de los Estados
miembros de las CE?

45, Lanacionalidad de las personas juridicas en derecho internacional y en derecho interno es una
cuestion muy compleja® Al igua que e derecho interno de la mayoria de los demés Miembros de
la OMC, la normativa de las CE no contiene una definicion especifica de nacionaidad por lo que
respecta a las personas juridicas. Sin embargo, € parafo 1 del articulo 17 del Tratado CE es
pertinente por analogia. En consecuencia, toda persona juridica que se considere nacional en virtud
de las leyes de un Estado miembro seré también naciona de las CE.

46. No obstante, a igual que la normativa de la mayoria de los demas Miembros de la OMC, la
normativa de los Estados miembros puede no contener una definicién general de la nacionaidad de
las personas juridicas, sino Unicamente una definicion de la nacionalidad para determinados efectos
especificos. Ademés, los criterios utilizados por |os Estados miembros en este contexto pueden variar
e incluir criterios como la ley que regula la constitucién de sociedades, o la sede de la empresa, la
nacionalidad de |os accionistas 0 una combinacion de esos criterios.”

47. Ademés, cabe sefidar que cuando la nacionalidad de las personas juridicas es pertinente para
la aplicacion del derecho comunitario, este mismo derecho comunitario puede definir los criterios
pertinentes. Ejemplo de ello es el parrafo 2 del articulo 48 del Tratado CE, que establece, a efectos de
la libertad de establecimiento, que "las sociedades congtituidas de conformidad con la legislacidn de
un Estado miembro y cuya sede socia, administracion central o centro de actividad principa se
encuentre dentro de la Comunidad quedaran equiparadas, a efectos de aplicacién de las disposiciones
del presente capitulo, a las personas fisicas nacionales de los Estados miembros'. Sin embargo, no
existe tal definicion alos efectos de la aplicacion del Reglamento 2081/92, ya que la nacionalidad no
es un elemento pertinente por lo que respecta a esa aplicacion.

48. Ademés, las CE se permiten destacar que la dificultad de establecer criterios relativos a la
naciondidad de las personas juridicas no puede ser una excusa para utilizar en sustitucion otras
definiciones, como la residencia o € establecimiento, para la nacionalidad, cuando de hecho la
nacionalidad carece de importancia a efectos de la medida impugnada.

Pregunta 106

¢Cudles son las nacionalidades de los solicitantes de indicaciones geograficas registradas
con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¢Ha habido algin solicitante que no fuese nacional
del Estado miembro de las CE en que estaba situada la indicacion geografica correspondiente?
Sirvanse facilitar detalles de cualquiera que no lo fuese, y las respectivas indicaciones geogr éficas.

24 Como antecedentes por lo que respecta a esta cuestion, véase A.A. Fatourous, National Legal
Persons in International Law, Encylopaedia of Public International, volumen 3, pagina 495-501 (1997) (CE -
Prueba documental 88).

% Véase el examen general de la cuestion en A.A. Fatourous, National Legal Persons in International
Law, Encylopaedia of Public International, volumen 3, paginas 495-496 (1997) (CE - Prueba documental 88).
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En la medida en que tengan conocimiento de la nacionalidad de personas que utilicen indicaciones
geogr aficas conforme a su registro sin ser sus solicitantes, sirvanse facilitar la misma informacién.

49, Para empezar, las CE se permiten aclarar que e concepto de "solicitante” tiene una
importancia limitada en € contexto de la presente diferencia. Con arreglo a apartado 1 del articulo 5
del Reglamento 2081/92, un grupo, o en determinadas condiciones una persona fisica®®, puede
solicitar € registro de una indicacion geografica. Sin embargo, € solicitante no es idéntico a titular
del derecho. Como una indicacion geografica es un derecho colectivo, cualquier persona que
produzca de conformidad con €l pliego de condiciones podra utilizar la indicacion geogréfica. Las
condiciones paralos solicitantes son un aspecto procesa del proceso de solicitud. No implican que €
solicitante se conviertaen un titular de derechos.

50. Como han tenido ocasién de indicar las CE, € Reglamento 2081/92 no contiene ningln
requisito relativo a la naciondidad del solicitante®”” Lo que es méas importante, el
Reglamento 2081/92 no contiene ningun requisito relativo a la nacionalidad de las personas que
utilizan una denominacién protegida. Toda persona que produzca de conformidad con € pliego de
condiciones, con independencia de su naciondidad, podra utilizar la denominacion protegida.

51 Como la naciondidad no es un criterio pertinente en € marco del Reglamento 2081/92,
las CE no piden informacion sobre la nacionalidad de los solicitantes o los productores cuando se
presenta una solicitud de registro. De manera anadloga, las CE no supervisan la naciondidad de los
productores de un producto que utilizan una indicacién geografica.

52. Ademés, las CE se permiten recordar que la obligacion de demostrar que €
Reglamento 2081/92 entrafia discriminacion sobre la base de la nacionalidad recae sobre los
reclamantes, y no sobre las CE.

53. Por esos motivos, las CE no pueden, y no debe esperarse que puedan, proporcionar
informacion detallada sobre la nacionalidad de los productores de productos que utilizan
denominaciones protegidas con arreglo a Reglamento 2081/92. De hecho, las CE no disponen de esa
informacién, a igua que los Estados Unidos y Australia no disponen de éla

™. Sin perjuicio de esas observaciones, y mas dla de los gemplos de productores no
pertenecientes alas CE alos que ya se ha hecho referencia en anteriores comunicaciones de las CE?®,
las CE pueden remitir al Grupo Especial ad menos a dos gemplos en los que un productor de un
producto que utiliza una denominacion protegida procede de un Estado miembro distinto de aquel
donde esta ubicada la zona geogréafica.

. Lactalis, un grupo de productos lacteos con sede en Francia, es propietaria de
Locatelli y de Invernizzi, que producen, entre otras cosas, Gorgonzola y Grana
Padano (CE - Prueba documental 62).

. Stella Artois, una cerveceria belga, producia anteriormente cerveza "Koélsch", una
denominacion protegida para cerveza de la zona de Colonia, en Alemania (CE -
Prueba documental 89).

26 Estas condiciones se establecen en e articulo 1 del Reglamento 2037/93 de la Comisién (RECL -
Prueba documental 2).

27\/éase |a respuesta de |las CE ala pregunta 22 del Grupo Especial.

28 segunda declaracion oral de las CE, parrafo 28.
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Pregunta 107

El Grupo Especial toma nota de |os gjenplos de extranjeros y empresas extranjeras que han
invertido en Europa (parrafo 46 del escrito deréplica de las CE; Pruebas documentales 36 a 39 de
las CE; parrafo 28 de la Segunda declaracion oral de las CE; y Pruebas documentales 61 a 63 de
las CE). ¢Esla empresa Larsen una sociedad francesa? Suntory Limited, E. y J. Gallo y la familia
de Robert Mondavi ¢han establecido filiales, empresas conjuntas u otras entidades con arreglo a la
legidacion de Francia e Italia para invertir en esos establecimientos vinicolas? Sara Lee,
Kraft Foods y Nestlé ¢adquirieron sociedades constituidas con arreglo a la legidaciéon de algun
Estado miembro de lasCE?

El Grupo Especial toma nota de que las CE aducen que la posibilidad de que esos
extranjeros constituyesen personas juridicas con arreglo a la legislacién de un Estado miembro de
las CE no puede atribuirse al Reglamento (CEE) N° 2081/92 (parrafo 30 de la Segunda declaracion
oral delasCE). ¢Es apropiado excluir esos otros factores del examen acerca de la compatibilidad
de Reglamento con € régimen de la OMC? ¢Sostienen las CE que & Grupo Especial deberia
"levantar €l velo corporativo" y atenerse a los criterios de propiedad y control para determinar la
nacionalidad a |os efectos del Acuerdo sobre los ADPIC?

55. De lainformacion disponible en € sitio web de Larsen Cognac se desprende que actualmente
Larsen Cognac es una sociedad andnima constituida con arreglo a derecho francés. De la
informacion que figura en CE - Prueba documental 61 se desprende que Al Ponte Prosciutti, una
empresa italiana de responsabilidad limitada, fue adquirida por Sara Lee Personal Products Sp.A.,

una empresa italiana. Parece asimismo que Al Ponte Prosciutti esta controlada por Aoste Holding,
S.A., una sociedad francesa, que a su vez fue adquirida por Sara Lee Charcuterie SA, una empresa
francesa perteneciente a grupo Sara Lee. Las CE no tienen informacion especifica sobre propiedad
en |os otros casos.

56. A juicio de las CE, la medida impugnada es exclusivamente € Reglamento 2081/92, que no
entrafia discriminacién alguna basada en la nacionadlidad. Si, por consideraciones précticas
relacionadas, por gemplo, con disposiciones fiscales o laborales, una persona gque produce de
conformidad con un pliego de condiciones opta por establecer una entidad juridica en una zona donde
laindicacion geogréfica esta ubicada, ello no guarda relacion con € Reglamento 2081/92.

57. Es smplemente una consecuencia practica del hecho de que los productos tienen que
producirse de conformidad con € pliego de condiciones, que puede requerir que parte importante del
proceso de produccion tenga lugar en la zona geogréfica de que se trate. Si la comunicacion de los
reclamantes fuera correcta, cualquier discriminacion basada en € origen de los productos también
condtituiria siempre de facto una discriminacion entre nacionales. Las CE no consideran que esa
interpretacion seria una interpretacion adecuada de las disposiciones relativas a trato nacional del
Acuerdo sobrelosADPICy & GATT.

58. Por ultimo, las CE no sostienen que € Grupo Especial debe "levantar el velo corporativo y
atenerse a los criterios de propiedad y control para determinar la nacionaidad a los efectos del
Acuerdo sobre los ADPIC". A juicio de las CE, la nacionalidad de la persona juridica de que se trate,
en e caso de que sea pertinente, debe determinarse sobre la base del derecho interno del Miembro
pertinente. *°

29 v/ éase también la respuesta de las CE ala pregunta 105 del Grupo Especial.
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Pregunta 110

¢Niegan las CE que, en la medida en que el Reglamento (CEE) N°2081/92 otorgue una
proteccion de las indicaciones geograficas a los nacionales de las CE y sea una norma legidlativa
gue afecta a productos comunitarios, la proteccion de las indicaciones geogr aficas de |os nacionales
de otros Miembros de la OMC y los productos importados realizada exclusivamente mediante otras
normas legales, como las referentes al etiquetado y la competencia desleal, seria un trato menos
favorable?

59. No. No obstante, por lo que respecta a los nacionaes, en lugar de los productos, las CE se
permiten recordar que e Reglamento 2081/92 no brinda proteccion basada en la nacionalidad.

Pregunta 111

¢Niegan las CE que las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de trato
nacional y régimen NMF son aplicables a cualquier proteccion mas amplia que la exigida por €
Acuerdo sobre los ADPIC y se aplican al Reglamento (CEE) N°2081/92, también en cuanto no se
limite a poner en préctica las obligaciones impuestas a las CE por € articulo 227

60. Las CE no niegan que las obligaciones en materia de trato naciona y NMF en € marco del
Acuerdo sobre los ADPIC son aplicables a la proteccién més amplia otorgada con respecto a los
derechos de propiedad intelectual a que se hace referencia en € Acuerdo sobre los ADPIC. Sin
embargo, las CE niegan que & Reglamento 2081/92 entrafie discriminacion basada en la nacionaidad.

Pregunta 112

El Grupo Especial toma nota de que la Comisién no ha reconocido a ninglin pais con arreglo
al apartado3 del articulo 12 de Reglamento (CEE) N°2081/92 (respuesta de las CE a la
pregunta 10 del Grupo Especial, parrafo 22). ¢Esta obligada la Comision a reconocer a cualquier
pais que cumpla las condiciones establecidas en el apartado 1 del articulo 127

61. S se cumplen las condiciones establecidas en e apartado 1 del articulo 12, la Comision
normalmente reconocerd a pais en cuestion. Sin embargo, € apartado 1 del articulo 12 no crea una
"obligacion” juridica con respecto d tercer pais. Esto se sigue de las palabras "d presente
Reglamento serd aplicable” en & apartado 1 ddl articulo 12 del Reglamento 2081/92. Ademés, las CE
se permiten recordar que las condiciones establecidas en € apartado 1 del articulo 12 no son
aplicables alos Miembros de la OMC.

Pregunta 113

Las CE alegan que tiene que existir una diferencia sustantiva entre dos disposiciones que
rijan € registro @ las indicaciones geograficas para que una de ellas suponga un trato menos
favorable (parrafo 40 de la Segunda declaracion oral de las CE). ¢En qué consiste, en este sentido,
una diferencia "sustantiva"? ¢Alegan las CE que existe una norma de minimis respecto dd trato
menos favorable con arreglo al Acuerdo sobrelos ADPIC o € GATT de 19947 ¢No basta una simple
diferencia de texto para determinar un trato diferente?

62. A los efectos del parrafo 4 del articulo 111 del GATT, de la jurisprudencia del Organo de
Apelacion se deduce que una "diferencia de trato sustantiva' es una diferencia de trato que modifica
las condiciones de competencia en detrimento de |os productos importados.®

%0 Informe del Organo de Apelacion, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna,
parrafo 229. Véase también supra, parrafo 28.
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63. Como también han explicado las CE, la definicion de "trato menos favorable" alos efectos
del parafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC es menos clara, y no puede suponerse que
sea idéntica a la del parrafo 4 del articulo 111 del GATT.** Sin embargo, cabria suponer que una
medida, para que constituya unainfraccion del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC,
tendria que modificar las condiciones relativas a la proteccion de los derechos de propiedad
intelectual en e sentido del Acuerdo sobre los ADPIC en detrimento de nacional es de otros paises.

4. Las CE no adeen gue exista una norma de minimis por lo que respecta a trato menos
favorable en e marco del GATT o en € marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, como ha
sostenido e Organo de Apelacion, no puede considerarse que una diferencia formal de un texto, que
no modifica las condiciones de competencia, constituye un trato menos favorable en e marco del
péarrafo 4 dd articulo 111 dd GATT.* De manera andoga, no puede considerarse que una simple
diferencia de texto que no modifique las condiciones relativas a la proteccion de la propiedad
intelectual congtituye un trato menos favorable en € marco del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo
sobre los ADPIC. Esto no representa la aplicacion de una norma de minimis, sino ssimplemente la
aplicacion de los requisitos establecidos en € parrafo 4 dd articulo 111 del GATT y d parrafo 1 del
articulo 3 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

Pregunta 114

Con respecto a las solicitudes de registro en virtud del apartado 2 del articulo 12bis del
Reglamento (CEE) N°2081/92, e tercer pais debe verificar que se cumplan los requisitos del
Reglamento antes de transmitir la solicitud:

a) éen qué medida esta disposicion tiene por objeto confirmar |a proteccion de las
indicaciones geogréficas en su pais de origen de conformidad con e parrafo 9 del
articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, y en qué medida responde a otros
obj etivos?

65. La verificacion prevista en € apartado 2 del articulo 12bis del Reglamento tiene por objeto
confirmar que se han cumplido los requisitos para € registro de una indicacién geogréfica
establecidos en el Reglamento. Esto significa, en particular, que la solicitud debe contener un pliego
de condiciones conforme a apartado 2 del articulo 4 del Reglamento. Como puede observarse en las
letras a) af) del apartado 2 del articulo 4, los detalles que contiene e pliego de condiciones permiten
confirmar que la denominacion para la que se recaba la proteccion corresponde a la definicion de una
indicacion geogréfica que figura en e articulo 2 del Reglamento 2081/92. Ademas, laletra b) del
gpartado 2 del articulo 12bis del Reglamento requiere también que € tercer pais verifique que las
estructuras de control requeridas por € articulo 10 estan establecidas.

66. Asimismo, laletra @) del apartado 2 del articulo 12bis del Reglamento 2081/92 requiere
también "una descripcion del marco juridico y del uso en funcion de los cuales la denominacion de
origen o la indicacién geogréfica estd protegida o consagrada en € pais". La findidad de esa
prescripcion es asegurarse, de conformidad con e péarrafo 9 del articulo 24 del Acuerdo sobre
los ADPIC, de que laindicacion geogréfica parala que se recaba la proteccion en las CE también esta
protegida en su pais de origen.

31 Véanse supra, parrafos 28y siguientes.

32 Organo de Apelacion, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna, parrafo 137; véase
también, Segunda declaracion oral de las CE, parrafos 39 y siguientes.
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b) ¢se afiade esta disposicion al requisito de que la solicitud de registro transmitida a la
Comisién esté acompariada de una descripcion de las cuestiones indicadas en €
punto a) del apartado 2 del articulo 12bis?

67. La proteccion en e pais de origen es un requisito para € registro de indicaciones geogréficas
de paises terceros, 10 que esta en conformidad con € parrafo 9 del articulo 24 del Acuerdo sobre
los ADPIC. Por lo que respecta a las indicaciones geogréficas de dentro de las CE, para las que se
obtiene proteccién de conformidad con € Reglamento 2081/92, este requisito, por definicion, no es
aplicable.

68. No obstante, cabe también sefidar que € requisito de que la indicacion geogréfica esté
protegida en € pais de origen y las demés condiciones establecidas en € Reglamento guardan una
relacion estrechay tienden a superponerse. Si unaindicacion geogréfica esta protegida en su pais de
origen, elo significa que, segin & pais de origen, la indicacion geogréfica esta englobada en la
definicion del parrafo 1 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, que identifica
productos originarios del territorio de un Miembro o de una region o localidad de ese territorio,
cuando determinada calidad, reputacidn u otra caracteristica sea imputable fundamentalmente a su
origen geografico. En consecuencia, si unaindicacion geografica esté protegida en el pais de origen,
ello normalmente deberia facilitar también el examen de s la denominacion satisface las condiciones
para |la proteccién establecidas en € Reglamento 2081/92.

C) ¢examina también la Comision si la solicitud cumple las condiciones fijadas para la
proteccion por e punto a) del apartado 1 del articulo 12ter? ¢En qué se diferencia
ese examen de la verificacion hecha por el tercer pais?

69. Al adoptar una decision sobre € registro de una indicacion geografica de un pais tercero, la
Comision debera verificar S se han satisfecho las condiciones para € registro establecidas en €

Reglamento 2081/92. No obstante, para hacer tal cosa, la Comision se apoyara en la evauacion
féctica proporcionada por d pais de origen. De hecho, la Comision sblo puede verificar S se han

cumplido las condiciones para € registro basdndose en esa informacion.

70. Por o que respecta a requisito de que las indicaciones geograficas deben estar protegidas o
establecidas en su pais de origen, cabe sefidar que esta cuestion depende de la normativa de un pais
tercero. En consecuencia, la Comision tendra que apoyarse en la evaluacion proporcionada por ese
pais tercero.

Pregunta 115

Con respecto a la oposicion prevista en € punio @) del apartado 2 ddl articulo 12ter del
Reglamento (CEE) N° 2081/92, ¢en qué consiste una oposicion que " provenga de un Estado miembro
de la OMC"? Con respecto a la oposicion prevista en € apartado 1 del articulo 12quinquies del
Reglamento, ¢qué significa que una persona es "de un Estado miembro de la OMC"? ¢Serefieren
ambas cosas al lugar de residencia o establecimiento de la persona que desea formular la oposicion?
¢Tienen que enviar se las oposiciones correspondientes a ambas disposiciones al paisen queresida o
se encuentre establecida la persona?

71 Tanto en la letra @) del apatado 2 del articulo 12ter como en € apatado 1 de
articulo 12quinquies, una persona que "sea de un pais Miembro de la OMC" es una persona residente
0 establecida en €l pais Miembro de la OMC.

72. En ambos casos, |as oposiciones deberan enviarse a pais en € que la persona resida o esté
establecida. En €l caso de laletra a) del apartado 2 del articulo 12ter, esto se sigue de laremisién a
articulo 12quinquies.
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Pregunta 116

En la medida en que determinadas responsabilidades previstas en € articulo 12bisy €l
apartado 1 del articulo 12quinquies del Reglamento (CEE) N° 2081/92 estan a cargo de Miembros de
la OMC gue no forman parte de las CE:

a) ¢como se cercioran las CE de que todos los demés Miembros de la OMC estén
facultados para desempefiar esas responsabilidades? (Hacemos referencia a la
respuesta del Brasil a la pregunta 1 dirigida por € Grupo Especial a los terceros)
(pérrafos 72 a 77 dela Segunda declaracion oral de las CE.)

73. Las CE no consideran que se necesite ninguna "facultad especifica' para desempefiar las
funciones a que se hace referenciaen € articulo 12bisy e apartado 1 del articulo 12quinquies.

74. Por lo que respecta a la confirmacion de que la indicacién geogréfica esta protegida o
establecida en su pais de origen requerida por la letra a) del apartado 2 del articulo 12bis del
Reglamento 2081/92, las CE se permiten recordar @ que todos los Miembros de la OMC estan
obligados a otorgar proteccion a las indicaciones geogréficas, de conformidad con € articulo 22 del
Acuerdo sobre los ADPIC, y b) que las CE no estan obligadas a otorgar proteccion alas indicaciones
geograficas no protegidas en su pais de origen de conformidad con € parrafo 9 del articulo 24 del
Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, cuaquier Miembro de la OMC debe estar en
condiciones de declarar si protege una indicacion geogréfica para la que se recaba proteccion en
las CE. Por tanto, un Miembro de la OMC no puede aducir que no esta "facultado" para afirmar s
una indicacién geogréfica esta protegida en su territorio, y a mismo tiempo alegar que esa indicacion
geogréafica debe protegerse en las CE.

75. Por lo que respecta a la verificacion de los demas requisitos establecidos en laletra a) dd
apartado 2 del articulo 12bis, y especialmente a la verificacion del pliego de condiciones, cabe sefidar
gue esta es una verificacion fundamentalmente féctica que tiene lugar apeticion del solicitante.

Las CE no ven por qué se necesitaria una "facultad" especifica a esos efectos. Ademas, las CE se
permiten observar que los requisitos del pliego de condiciones son muy parecidos a los establecidos
en e parafo 1 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Dado que cuaquier Miembro de
la OMC esta obligado a brindar proteccidn a las indicaciones geogréficas con arreglo a la definicion
que figura en € parrafo 1 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, no puede deducirse que un
Miembro dela OMC "no esta facultado” pararealizar esos examenes.

76. En lo tocante, por Ultimo, a la transmision de la declaracion de oposicion requerida por €l
gpartado 1 del articulo 12quinquies, cabe sefidar que esto, como los propios Estados Unidos han
reconocido®, es un "acto puramente administrativo® de un tipo que los gobiernos realizan
rutinariamente en muchos contextos.® Las CE no ven por qué se necesitaria una "facultad"
especifica.

b) si los gobiernos de otros Miembros de la OMC no estan facultados para desempefiar
esas responsabilidades, ¢pueden desempeiiarlas las CE en su lugar?

e No. Las CE no pueden congtatar si una indicacion geogréfica esta protegida en virtud de la
normativa de un tercer pais. En segundo lugar, por o que respecta a los demas requisitos establecidos
en e Reglamento 2081/92, cabe sefidar que éstos guardan relacion con una zona geogréfica ubicada
en un tercer pais, y pueden entrafiar inspecciones y verificaciones en € tercer pais. Las CE no

33 Respuesta de | os Estados Unidos a la pregunta 38 del Grupo Especial, parrafo 74.

34 v/ éanse los ejempl os que figuran en larespuesta de las CE ala pregunta 37 del Grupo Especial.
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consideran que podrian redizar esas inspecciones y verificaciones en un tercer pais sin €
consentimiento de éste. Ademés como las CE también han explicado, |as verificaciones requieren un
conocimiento intimo de las condiciones de la zona geogréfica de que se trate, que las CE no tienen. *°

C) ¢en qué medida las propias CE otorgan un trato no menos favorable a los nacionales
de los demas Miembros, y en qué medida participan otros Miembros dela OMC en €
cumplimiento de esa obligacion? ¢Puede un Miembro delegar e cumplimiento de
obligaciones dela OMC en otros Miembros con 0 sin su consentimiento previo?

78. Como han explicado las CE en respuesta a los apartados @) y b) de la pregunta, cuando €
registro de unaindicacion geogréfica de otro Miembro de la OMC se recaba en las CE, ese Miembro
dela OMC debera cooperar con las CE en dos aspectos.

debera permitir a las CE que evallen s laindicacion geografica esté en conformidad
con los requisitos establecidos en € Reglamento, que se hacen eco ddl péarrafo 1 del
articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC;

debera confirmar que la indicacion geografica esta protegida o establecida en su
territorio.

79. Si @ pais tercero no coopera con las CE en esos aspectos, no podré procederse a registro. En
ese caso, la fata de registro no puede atribuirse a un acto de las CE, sino d hecho de que € pais de
origen de la indicacion geogréfica no ha desempefiado las funciones que le incumben en su esfera de
responsabilidad. En esamedida, cabe ciertamente afirmar que con respecto al registro de indicaciones
geogréficas en el extranjero e pais de origen y € pais de registro comparten obligaciones.

80. Las CE no consideran que puedan delegar 1a aplicacion de obligaciones asumidas en el marco
de la OMC a otros Miembros sin su consentimiento previo. No obstante, las CE consideran que
pueden requerir la cooperacion de otros Miembros de la OMC cuando esta es indispensable para la
debida aplicacion de las disposiciones de los Acuerdos de la OMC, como los parrafos 1y 2 del
articulo 22 y & parrafo 9 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.

d) ¢en qué medida han otorgado las CE determinado trato a |os nacionales de otros
Miembros dela OMC, y no a los gobiernos de esos otros Miembros dela OMC?

8L El Reglamento 2081/92 no otorga trato alguno a nacionales, sino a productos. Tampoco
otorga trato alguno a gobiernos. Antes bien, la determinacién de s un gobierno asume sus
responsabilidades por 1o que respecta a registro de una indicacion geogréafica relacionada con su
territorio sdlo podra efectuarse con respecto a la solicitud especifica, no con respecto a la actuacion
globa de ese tercer gobierno.

Pregunta 117

El Grupo Especial toma nota de la respuesta de las CE a la pregunta 8 del Grupo Especial
acerca del significado de "tercer pais' y "pais tercero", y pide aclaracion acerca de s esas
expresiones empleadas en el apartado 2 del articulo 12 del Reglamento (CEE) N°2081/92 incluyen o
no a los Miembros de la OMC. En caso afirmativo, ¢por qué la clausula "sin perjuicio ...", del
apartado 1 del articulo 12, forma parte del contexto de los apartados 1 y 3 del articulo 12, pero no
del apartado2 del mismo articulo? S no forma parte de ese contexto, ¢donde se refiere
Reglamento a las indicaciones geogr &ficas idénticas de las CE y de otros Miembros de la OMC?

35 Véase la respuesta de las CE ala pregunta 33 del Grupo Especial, parrafo 81.
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82. La referencia a denominaciones "de un pais tercero” remite a cualquier denominacion que
haya sido protegida con arreglo a Reglamento, o para la cual se recaba la proteccion. En
consecuencia, puede incluir denominaciones tanto de Miembros de la OMC como de otros paises
terceros reconocidos de conformidad con e apartado 3 del articulo 12.

83. La cldusula"s perjuicio” en e apartado 1 del articulo 12 es pertinente para € apartado 3 del
articulo 12 porque esta Ultima disposicion establece @ procedimiento para determinar s las
condiciones prescritas en € apartado 1 del articulo 12 se satisfacen. El apartado 2 del articulo 12 no
tiene ese vinculo especifico con € apartado 1 del articulo 12. El hecho de que esté incluido en €
articulo 12 y no, por gemplo, en € articulo 12bis, se debe smplemente a que ya figuraba en la
version origina del Reglamento 2081/92.

Pregunta 118

El Grupo Especial toma nota de que, a juicio de Australia, la prescripcion de etiquetado de
las indicaciones geograficas idéenticas no seria incompatible con el parrafo 1 del articulo 2 del
Acuerdo OTC s se aplicara tanto a los productos comunitarios como a los importados segun la fecha
de registro y no segun €l origen (respuesta de Australia a la pregunta 53 del Grupo Especial).
Aunque el apartado 2 del articulo 12 no se aplique a los productos comunitarios del mismo modo que
a los importados, ¢tiene la Comision la facultad discrecional de aplicar el mismo requisito segin la
fecha de registro a los productos comunitarios conforme al apartado 6 del articulo 6 a fin de
asegurar que se aplique la prescripcion de etiquetado idéntica a las indicaciones geogréaficas
posteriores, independientemente del origen de los productos?

34 Si. Como ya han indicado las CE, cuando las denominaciones idénticas son de paises
distintgsﬁ, una distincion clara normamente requeriria, en la préctica, la indicacion del pais de
origen.

Pregunta 119

¢Cudl es la diferencia, si existe alguna, entre el significado de la palabra "homonymous”,
empleada en el apartado 6 del articulo 6 del Reglamento (CEE) N°2081/92, y € de la palabra
"identical', empleada en € apartado 2 del articulo 12? ¢Por qué consideran las CE que los
homonimos estdn abarcados por e término inglés 'identical”, en el apartado 2 del articulo 12
(respuesta de las CE ala pregunta 43 del Grupo Especial)?

85. No hay diferencia. Por "Homonym" (homénimo) se entiende "a person or thing having the
same name as another, a namesake” (una persona o cosa que tiene e mismo nombre que otra, un
tocayo).®” En otras palabras, "denominacion idéntica’ es una expresion sinbnima de "denominacion
homénima'.

86. Ademés, las versiones espafiola y francesa del Reglamento 2081/92 utilizan la misma

expresion (“'dénomination homonyme"/"denominacion homoénima') en € apartado 6 del articulo6y €
apartado 2 dd articulo 12 del Reglamento 2081/92.

Pregunta 120

El Grupo Especial toma nota de la confirmacion por Australia de que €l Unico trato menos
favorable en virtud de la prescripcion de etiquetado de las indicaciones geograficas idénticas

3% Primera comunicacién escrita de las CE, péarrafo 479.

37 The New Shorter Oxford English Dictionary, volumen 1, 1993, pagina 1254.
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consiste en el costo del reetiquetado (respuesta de Australia a la pregunta 52 del Grupo Especial).
¢Tendrian que volver a etiquetarse |os productos importados? ¢Cumplirian ese requisito las marcas
de origen ya existentes? ¢Qué significa "enformaclaray visible'?

87. L os productos importados no tendrian necesariamente que reetiquetarse. S e pais de origen
ya esta indicado en forma clara y visible en la etiqueta, esto sera suficiente.  En consecuencia, las
marcas de origen existentes pueden ser suficientes en la medida en que € pais de origen esté claray
vishlemente indicado. En la medida en que € pais de origen no esté indicado, la fijacién de una
etiqueta adicional en la que seindique claray visiblemente el pais de origen también seria suficiente.

88. Lo que "indicado en forma claray visible" significa debera evaluarse en cada caso concreto
desde € punto de vista de un consumidor normal. El pais de origen estara indicado en forma claray
visible s un consumidor normalmente atento puede ver facilmente la indicacion, de modo que no se
verainducido a error por lo que respecta a origen del producto de que se trate.

Pregunta 122

Hacemos referencia a la expresion "prescripciones en materia de ... etiquetado aplicables a
un producto”, empleada en la definicion de "reglamento técnico”, de punto 1 del anexo 1 del
Acuerdo OTC.

a) Las CE alegan que "€l origen de un producto es diferente del propio producto”
(respuesta de las CE a la pregunta 50 del Grupo Especial). Sin embargo, como
reconocen las CE, e origen de un producto puede conferirle caracteristicas
especificas. Ello esta en @nformidad con las definiciones de denominacion de
origen y de indicacion geografica que figuran en e articulo 2 del Reglamento
(CEE) N°2081/92, en & que se requiere gque la "calidad o caracteristicas [del
producto] se deban fundamental o exclusivamente al medio geografico..." y que €
producto "posea una cualidad determinada, una reputacion u otra caracteristica que
pueda atribuirse a dicho origen geografico...". ¢De qué modo, entonces, puede €
origen de un producto dar derecho a que ostente una indicacion geogréfica
registrada distinta del producto mismo?

89. El origen de un producto es € lugar del cua e producto es originario. Puede ser un pais o
una region o lugar en un pais. En consecuencia, € origen del producto es distinto del producto
mismo.

0. Ademés, € origen de un producto tampoco esta necesariamente vinculado alas caracteristicas
del producto. Cuando € origen si confiere caracteristicas especificas, ello puede justificar la
proteccion de una indicacion geogréfica, como se preve en € Acuerdo sobrelos ADPIC. No obstante,
hay muchos casos, especialmente cuando se trata de productos industriales, en los que €l origen en si
mismo no confiere ninguna caracteristica al producto.

91 El concepto del "origen” de un producto también es objeto de reglamentacién fuera del marco
del Acuerdo OTC. En consecuencia, la calificacion del origen de un producto como caracteristica de
un producto en el sentido de la definicion de un reglamento técnico en € punto 1 del Anexo 1 del
Acuerdo OTC generaria € riesgo de crear una superposicion y un conflicto innecesarios entre el
Acuerdo OTC y otros acuerdos abarcados.

22. Un gemplo es & de las marcas de origen, que ya estan reguladas en € articulo 1X del GATT.
Otro giemplo es e de las indicaciones geogréficas, que se regulan en € Acuerdo sobre los ADPIC.

Un tercer gemplo seria € parrafo 1 del articulo X1 del GATT, que prohibe las restricciones
cuantitativas a las importaciones, incluidas las prohibiciones de importacién de productos extranjeros.
S d origen fuera una caracteristica del producto, una prohibiciéon de la importacion podria



WT/DS290/R/Add.2
Pagina B-354

interpretarse como un reglamento técnico que establece que los productos tienen que ser de origen
nacional. Sin embargo, las CE no ven justificacion alguna para aplicar los parrafos 1 6 2 del
articulo 2 del Acuerdo OTC a las prohibiciones de laimportacion, cuando esas restricciones ya estan
satisfactoriamente reguladas en e GATT.

9. Por ultimo, & Acuerdo sobre Normas de Origen también debe mencionarse en ese contexto.
Con arreglo al parafo 2 del articulo 1 de dicho Acuerdo, éste define las normas de origen en
particular con respecto a numerosas disposiciones ded GATT, incluido, expresamente, € articulo 1X
del GATT, sobre marcas de origen. En contraste, no se hace referencia alguna al Acuerdo OTC.
De hecho, s d Acuerdo OTC fuera aplicable a las marcas de origen, seria dificil explicar por qué
motivo el parrafo 2 del articulo 1 del Acuerdo sobre Normas de Origen solo menciona el articulo IX
del GATT, pero no e Acuerdo OTC.

b) ¢Qué dignifican las palabras "aplicables a*, que figuran en esta parte de la
definicion? ¢Se refieren a la aplicacion de prescripciones de etiquetado a las
caracteristicas de un producto, o al producto mismo, o a ambas cosas?

A. La segunda frase del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC hace referencia a "marcado o
etiquetado aplicables a un producto, proceso 0 método de produccién”. Las CE se permiten observar
gue una marca 0 una etiqueta no puede aplicarse a un proceso 0 método de produccién en cuanto
tdes. Antes hien, pareceria que e proceso y € método de produccién serian e contenido de la
prescripcion de etiquetado. En consecuencia, las CE consideran que las palabras "aplicables a' se
refieren a la aplicacion de requisitos de etiquetado a las caracteristicas de un producto, proceso o
método de produccion.

Pregunta 123

La prescripcion de indicar e pais de origen en € etiquetado, conforme al apartado 2 del
articulo 12 del Reglamento (CEE) N°2081/92, ¢constituye una marca de origen comprendida por €
articulo 1X del GATT de 1994?

% S.®
Pregunta 124

La definicion de "reglamento técnico", del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, abarca
expresamente las "prescripciones en materia de... etiquetado aplicables a un producto, proceso o
método de produccion”. Las marcas de origen y € etiquetado de origen comprendidos en €
articulo 1X del GATT de 1994 ¢estan excluidos del ambito de aplicacion del Acuerdo OTC? ¢Por qué
los negociadores no los sustrajeron explicitamente de su alcance? ¢Es posible trazar h linea
divisoria entre las marcas de origen comprendidas en el Acuerdo OIC y las que no lo estan?
¢QUE consecuencias sistémicas tiene para las marcas de origen que todas llas estén comprendidas
en el alcance del Acuerdo OTC?

9. Como las CE ya han explicado en respuesta a la pregunta 122 del Grupo Especid, las
prescripciones en materia de marcas de origen no son un reglamento técnico en € sentido del
Acuerdo OTC, por lo cua no estén incluidas en e &mbito de aplicacion de dicho Acuerdo.

38 Por |0 que respecta al argumento en contrario de los Estados Unidos, véase la Segunda declaracion
oral delas CE, parrafo 128, einfra, parrafo 98.
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97. No habia necesidad alguna de que los redactores del Acuerdo OTC excluyeran expresamente
las marcas de origen del ambito de aplicacion del Acuerdo si consideraban que € marcado del origen
no estaba englobado en la definicidn de un reglamento técnico.

9. A juicio de las CE, no es posible distinguir las marcas de origen reguladas por €
Acuerdo OTCy lasque no lo estan. Los Estados Unidos han sugerido que € parrafo 1 del articulo IX
dd GATT podria abarcar Unicamente "las prescripciones generaes en materia de marcas de origen",
pero no las prescripciones en materia de marcas de origen que abarcan Unicamente productos
especificos®*  Como han explicado las CE, no hay en e texto del péarafo 1 del articulo 1X
fundamento aguno para hacer esa distincion.*® De manera andloga, tampoco hay fundamento para
hacer esa distincién en la definicion de un reglamento técnico que figura en € punto 1 del Anexo 1
del Acuerdo OTC, que no distingue s un reglamento técnico guarda relacion con muchos productos o
solo con unos pocos. Ademas, como también han afirmado las CE, no hay légica dguna en la
sugerencia de que  marcado del origen puede imponerse a todos los productos importados, pero no
Unicamente a algunos de €llos.

9. Por lo que respecta a las consecuencias sistémicas de la interpretacion de los reclamantes,
cabe sefialar que s las marcas de origen estuvieran reguladas por € Acuerdo OTC, ello significaria
gue cualquier requisito en materia de marcas de esa naturaleza que se aplicara Unicamente a productos
importados seriaincompatible con el parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo OTC. Como consecuencia
de dlo, d parafo 1 del articulo XI del GATT, que exime a las marcas de origen de las obligaciones
en materia de trato nacional, seria obsoleto. De manera andoga, las prescripciones en neteria de
marcas de origen estarian sujetas a parrafo 2 del articulo 2 del Acuerdo OTC, o que haria en gran
medida redundantes |as disposi ciones especificas de |os parrafos 2 a6 del articulo IX del GATT.

Pregunta 125

¢En qué medida tendria que determinarse un trato menos favorable en el marco del parrafo 1
del articulo 2 del Acuerdo OTC a la luz del objetivo de reglamentacion que e Miembro persiga
conforme al parrafo 2 del mismo articulo?

100. Como pone de manifiesto € sexto parrafo del PreAmbulo del Acuerdo OTC, dicho Acuerdo
no obra en perjuicio del derecho de los Miembros de la OMC a tratar de acanzar objetivos
reglamentarios legitimos. Sin embargo, es frecuente que cuando se trata de alcanzar esos objetivos
legitimos resulte necesario discriminar entre productos aungue los consumidores los consideren
similares, como ocurre, por giemplo, debido alos peligros ambiental es que plantean.

101.  En consecuencia, las CE consideran que los objetivos reglamentarios legitimos del Miembro
de que se trate se deben tener en cuenta al aplicarse tanto €l parrafo 1 como e péarrafo 2 ddl articulo 2
del Acuerdo OTC. Subsidiariamente, € Grupo Especia tendria que considerar si € articulo XX
del GATT es aplicable en € contexto del Acuerdo OTC.

Pregunta 126
Con respecto al apartado 3 del articulo 10 del Reglamento (CEE) N° 2081/92:

a) en e primer inciso se establecen determinados requisitos para los servicios de
control designadosy o los organismos privados autorizados. ¢Se aplican a todos los

39 Segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 77.

40 Segunda declaracion oral de las CE, parrafo 128.
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paises cuyas indicaciones geograficas estén protegidas con arreglo al Reglamento,
incluidos los que no son Estados miembros de las CE?
102. S
b) el quinto inciso parece referirse Unicamente a los Estados miembros de las CE y los

terceros paises reconocidos conforme al apartado 3 del articulo 12. ¢Donde se
refiere e Reglamento a la norma aplicable a los Miembros de la OMC no
reconocidos conforme al apartado 3 del articulo 12, cuyas prescripciones deben
cumplir los organismos privados a |os efectos de |a aprobacion?

103. Como ya han indicado las CE, la referencia a procedimiento del apartado 3 dd articulo 12
s0lo es pertinente cuando son aplicables las condiciones del apartado 1 del articulo 12.*
Por consiguiente, e Ultimo punto del apartado 3 del articulo 10 del Reglamento 2081/92 es también
aplicable alos Miembros de laOMC.

C) el quinto inciso serefiere a"la norma equivalente o la version que haya de aplicarse
de la norma equivalente”. ¢Qué norma equivalente se ha establecido para las
indi caciones geogr éficas de zonas situadas en Miembros de la OMC que no cumplen
las condiciones de equivalencia y reciprocidad mencionadas en e parrafo 1 del
articulo 12? ¢Cudles son los criterios para la determinacion de esa norma? ¢Se
trata de determinar lo que es "equivalente” a la norma EN 450117 ;O setrata de
determinar qué norma cumpliria los objetivos del Reglamento a la luz de las
circunstancias y condiciones propias de cada pais tercero?

104. Hasta la fecha no se ha establecido ninguna norma. Por tanto, mientras no se haya
establecido una norma especifica, e cumplimiento de cualquier norma equivalente a la norma
EN 45011 es suficiente. En sus anteriores comunicaciones, las CE se han referido a la norma
ISO 65:1996 como esa norma equivaente.”

105. Las CE se permiten observar que la situaciéon es la misma para los Estados miembros de
lasCE. Aunque € cuarto punto también proporciona un fundamento juridico para establecer "la
norma o la versién aplicable de la norma EN 45011", hasta la fecha no se ha establecido esa norma o
version. A falta de cualquier decision basada en € cuarto punto del apartado 3 del articulo 10 del
Reglamento 2081/92, la norma EN 45011 se sigue aplicando.

Pregunta 127

El punto b) del apartado 2 del articulo 12bis exige una declaracion del gobierno del pais
tercero segun kb cual las estructuras previstas en € articulo 10 se encuentran establecidas en su
territorio. El apartado 2 del articulo 10 se refiere a servicios de control y/u organismos privados
autorizados a tal efecto por € Estado miembro; y e apartado 3 del mismo articulo dispone que
cuando recurran a otros organismos seguirdn siendo responsables ante e Estado miembro de la
totalidad de los controles. ¢Cudl es la naturaleza exacta de la funcién que los gobiernos de los
terceros paises deben desempefiar en la creacion y mantenimiento de las estructuras de control que
exiged articulo 10?

1 Respuesta de las CE a la pregunta 8 del Grupo Especial; Segunda declaracion oral de las CE,
parrafo 48.

“2 Primera comunicacion escrita de las CE, parrafo 54, y CE - Prueba documental 3.
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106.  Cuando un Estado miembro o un pais tercero aprueban una estructura de control, deberén
cerciorarse de que dicha estructura sea capaz de desempefiar sus funciones de conformidad con el
apartado 1 del articulo 10 y de que satisface |os requisitos establecidos en € apartado 3 ddl articulo 10
del Reglamento. Ademés, incumbe también a Estado miembro o € pais tercero asegurarse de que €
organo de control, siempre que esté autorizado para redizar inspecciones, siga cumpliendo los
requisitos establecidos en € articulo 10 del Reglamento. Compete a cada Estado miembro o pais
tercero decidir la manera exacta en que debe realizarse esa supervision continua, a saber, mediante
controles puntuales ocasionales, auditorias o requisitos en materia de presentacion de informes.

Pregunta 131

¢Qué Directivas de las CE rigen la evaluacion de la conformidad con los reglamentos
técnicos comunitarios en materia de bienes? ¢En qué medida exigen esas Directivas una
participacion gubernamental extranjera en la designacion o aprobacion de organismos de evaluacion
de la conformidad cuando todavia no existen acuerdos de reconocimiento mutuo en esa materia?

107.  Las Directivas de las CE que rigen la evaluacion de la conformidad con los reglamentos
técnicos de las CE en materia de bienes son extremadamente numerosas, por 10 que no puede
proporcionarse una lista exhaustiva.

108. No obstante, la Decision 93/465/CEE del Consgo, concerniente a los médulos para las
diversas fases de |os procedimientos de evaluacion de la conformidad y las normas para lafijacion y
el uso de las marcas de conformidad de las CE, que deben utilizarse en las directivas de armonizacién
técnicas (CE - Prueba documental 90) definen determinados principios generales relativos a la
evaluacion de la conformidad en las CE que son pertinentes en € presente contexto. En particular, el
punto A k) del anexo de la Decision 93/465 estipulalo siguiente:

Con d fin de aplicar los modulos, los Estados miembros notificaran bajo su
responsabilidad aguellos organismos sometidos a su jurisdiccion que hayan eegido
entre los que sean técnicamente competentes y que cumplan los requisitos de las
directivas. Dicha responsabilidad implica, para los Estados miembr os, la obligacion
de asegurarse de que los organismos notificados mantienen permanentemente la
competencia técnica que requieren las directivas y de que dichos organismos
mantienen a sus autoridades nacionales competentes informadas de la gecucion de
sus tareas. Cuando un Estado miembro retire su notificacion a un organismo,
adoptara las medidas adecuadas para que otro organismo notificado gestione los
expedientes, afin de asegurar la continuidad;

109.  Dado que los 6rganos encargados de la evaluacion de la conformidad tienen que estar sujetos
alajurisdiccion del Estado miembro, deberédn estar situados en € territorio de dicho Estado miembro.
Esa norma se debe a que sdlo con respecto alos drganos sujetos a su jurisdiccién pueden los Estados
miembros asegurarse eficazmente de que un 6rgano desempefia debidamente sus funciones. Por

tanto, en principio, un Estado miembro no puede designar un 6rgano encargado de la evaluacién de la
conformidad ubicado en un pais tercero. En consecuencia, la cuestion de la participacion
gubernamental del pais tercero no se plantea.

110. Cabe sefialar asmismo que € Acuerdo OTC prevé expresamente la posibilidad de que los
Miembros apliquen procedimientos de evaluacion de la conformidad a productos importados.
Ninguna disposicion del Acuerdo OTC obliga a los Miembros a aceptar sin més la evaluacion de la
conformidad realizada por érganos de otro Miembro. De hecho, € péarrafo 1 del articulo 6 del
Acuerdo OTC sblo obliga a los Miembros a aceptar la evaluacion de la conformidad realizada en
otros Miembros en condiciones especificas, especialmente s tienen e convencimiento de que se trata
de procedimientos que ofrecen un grado de conformidad con los reglamentos técnicos o normas
pertinentes equivalente a de sus propios procedimientos. Ademas, € parrafo 1 dd articulo 6 del
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Acuerdo OTC reconoce que pueden ser necesarias consultas previas para llegar a un entendimiento
mutuamente satisfactorio, y en e parrafo 3 del articulo 6 se insta a los Miembros a entablar
negociaciones encaminadas d reconocimiento mutuo de los procedimientos de evaluacion de la
conformidad.

111.  Asimismo, en € parrafo 4 del articulo 6 del Acuerdo OTC se "ingta' a los Miembros a que
autoricen la participacion de instituciones de evaluacion de la conformidad ubicadas en los territorios
de otros Miembros en sus procedimientos de evaluaciéon de la conformidad. Sin embargo, de la
palabra "insta' se deduce claramente que € Acuerdo OTC no establece una obligacion juridica de
autorizar esa participacion. Ello se debe a que la participacion en una evaluacion de la conformidad
requiere que se ofrezcan determinadas garantias por 10 que respecta a la competencia técnica 'y la
capacidad de la ingtitucion encargada de dicha evaluacion, y a que un 6rgano situado en un pais
tercero, especidmente s el gobierno de ese pais no colabora, puede tener dificultades para garantizar
el cumplimiento de esos criterios.

112,  Las CE observan que su préctica a ese respecto no es singular. Por gjemplo, |os reglamentos
estadounidenses prevén que la Comision Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos puede
designar Organos de certificacion de las telecomunicaciones para aprobar equipos de
telecomunicaciones. En virtud de lo dispuesto en 47 CFR 68.160 b), la Comision Federal de
Comunicaciones designara esos Organos cuando ubicados en los Estados Unidos (CE - Prueba
documental 91).* Con arreglo a lo dispuesto en 47 CFR 68.160 c), sdlo se permitird a los 6rganos
situados fuera de los Estados Unidos que autoricen equipos "de conformidad con las condiciones
establecidas en un acuerdo o arreglo bilateral o multilateral vigente en el que los Estados Unidos sean
parte" (CE - Prueba documental 91).

113.  Estas son las circunstancias en las que las CE, los Estados Unidos y Australia han concertado
acuerdos de reconocimiento mutuo en virtud de los cuales acuerdan reconocer los resultados de las
evaluaciones de la conformidad realizadas por 6rganos designados por la otra parte.** Sobre esa base
se han reconocido numerosos Grganos de evauacion de la conformidad en € marco de los Anexos
Sectoriales de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo CE-Estados Unidos y CE-Australia.*®

114. Como consecuencia de lo anterior, 6rganos designados por los Estados Unidos y Audtralia
pueden redizar evaluaciones de la conformidad de las CE, y viceversa. Por consiguiente, esos
Organos estan exactamente en la misma Situacion que los érganos de inspeccion aprobados por los
Estados Unidos o por Australia para realizar inspecciones relacionadas con €l Reglamento 2081/92.
Extrafia a las CE que los reclamantes se consideren perjudicados por la posibilidad de aprobar
estructuras de control a los efectos del Reglamento 2081/92, cuando esa posibilidad de designar
directamente 6rganos de evauaciéon de la conformidad para los sectores aceptados era de hecho €
principal objetivo de los acuerdos de reconocimiento mutuo entre las partes.

Pregunta 132

El Grupo Especial toma nota de |os g emplos ofrecidos por las CE deflexibilidad en e disefio
de las estructuras de control (parrafo104 del escrito de réplica de las CE y CE - Prueba
documental 48). ¢Se relacionan todos esos gjemplos con la naturaleza del servicio de control?

43 De hecho, parece que todos los 6rganos de certificacion de las telecomunicaciones designados en
virtud de esa disposicion estan ubicados en los Estados Unidos (CE - Prueba documental 92).

44 \/éanse Pruebas documentales 23 y 24 de las CE. Los aparatos terminales de telecomunicaciones
representan uno de | os sectores abarcados por esos acuerdos.

4 Las listas de los 6rganos de evaluacion de la conformidad aprobados pueden consultarse en
http://europa.eu.int/comm/enterprise/international /indexbl.htm#listsapprovedcabs.
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¢Quién determina lo que constituye un control adecuado de cada producto, y en qué criterios se
basa?

115.  Los gemplos dados guardan relacion con la naturaleza del 6rgano de control, es decir, con s
es publico o privado, local, regional o nacional, S se centra 0 no se centra Unicamente en las
indicaciones geogréficas, s es comercid o sin animo de lucro.

116. El Reglamento 2081/92 no define lo que @nstituye una inspeccion adecuada para cada
producto. En consecuencia, en principio incumbe a cada estructura de control designada definir las
modalidades concretas de las ingpecciones de los productos de que se trate, por gjemplo en lo que
respecta a lugar, € tiempo, la frecuenciay otras modalidades de las ingpecciones. De conformidad
con € apartado 1 del articulo 10 del Reglamento, € principio basico es que las inspecciones deben
garantizar efectivamente que € producto que ostente una denominacién protegida cumpla lo
establecido en € pliego de condiciones.

Pregunta 133

El Grupo Especial toma nota de que Australia alega que € pliego de condiciones indicado en
el apartado 2 del articulo 4 del Reglamento (CEE) N°2081/92 incluye "caracteristicas de los
productos’, en particular en los puntos b) y €) (parrafos 197 y204 del escrito de réplica de
Australia). S las estructuras de control tienen por objeto asegurar que se cumplan los pliegos de
condiciones conforme al articulo 4 del Reglamento, ¢cdmo pueden constituir un reglamento técnicoy
no un procedimiento de evaluacion de la conformidad?

117. A juicio delas CE, no pueden ser a mismo tiempo un reglamento técnico y un procedimiento
de evaluacion de la conformidad. *

Pregunta 134

El Grupo Especial toma nota de la respuesta de las CE a su pregunta 61, en particular enlo
referente al mandato del Grupo Especial. Sn embargo: ¢hiegan las CE gque un "procedimiento de
evaluacion de la conformidad”, en e sentido del Acuerdo OTC, evalta la conformidad con un
"reglamento técnico" o una "norma" en el sentido de ese Acuerdo? En caso negativo, rogamos a
las CE que completen su andlisis explicando s las estructuras de control del Reglamento
(CEE) N°2081/92 evalian la conformidad con cada pliego de condiciones mencionado en e
articulo 4 del Reglamento para una denominacion registrada, y tales especificaciones constituirian,
por lo tanto, un "reglamento técnico” en el sentido del Acuerdo OTC.

118. Las CE no niegan que un procedimiento de evaluacion de la conformidad evalla la
conformidad con un reglamento técnico o con una normatal como se define en @ punto 3 del Anexo 1
del Acuerdo OTC.

119.  Sin embargo, como Australia no ha formulado ninguna alegacion a amparo de la disposicion
del Acuerdo OTC concerniente a las estructuras de control, las CE no creen que e Grupo Especia
tenga que decidir s las estructuras de control son en realidad procedimientos de evaluacion de la
conformidad o no lo son. Dado que Australia ha formulado sus aegaciones exclusivamente a
amparo del articulo 2 del Acuerdo OTC, la cuestion esencia que € Grupo Especia debe resolver es s
esas estructuras son por si mismas un reglamento técnico. Con arreglo a punto 1 del Anexo 1 del
Acuerdo OTC, esto asu vez depende de s establecen las caracteristicas de |os productos. Las CE han
planteado el aspecto de la evaluacion de la conformidad simplemente para ilustrar su argumento de

46 Segunda comunicacién escrita de las CE, pérrafos 404 y siguientes; Segunda declaracion oral de
las CE, parrafos 246 y siguientes.
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que las estructuras que “"garantizan la conformidad” con las prescripciones relativas a las
caracteristicas del producto (con independencia de su condicién juridica) no estén "estableciendo las
caracteristicas de los productos’.

120.  Por esarazon, las CE tampoco creen que este Grupo Especiad deba examinar la cuestion de s
los pliegos de condiciones son una reglamentacion técnica, una norma o alguna otra cosa. Australia
no ha formulado ninguna alegacién relativa a los pliegos de condiciones correspondientes a ningdn
producto o0 denominacién en particular d amparo del Acuerdo OTC. En consecuencia, la
determinacion de s los pliegos de condiciones pueden considerarse como un reglamento técnico o
COMO una norma es una cuestion que va més dla del ambito de actuacion del presente Grupo

Especid.

121.  Ademés, las CE se permiten observar que esta cuestion es muy complicada y entrafia
complejas cuestiones que afectan alarelacion entre e Acuerdo sobre los ADPIC y el Acuerdo OTC.
Por s fuera poco, esas cuestiones podrian plantearse no solo con respecto a las indicaciones
geogréficas, sino también con respecto a las patentes, |os dibujos y modelos, 1os derechos de autor, los
derechos de propiedad de variedades vegetales u otros derechos de propiedad intelectual que entrafian
ladefinicion de las caracteristicas del producto.

Pregunta 135

Las CE invocan € apartado d) del articulo XX del GATT de 1994 como defensa ante las
alegacionesrelativas al trato nacional y € régimen NMF respecto de la verificacion y transmisiéon de
solicitudes por 1os gobiernos de terceros paises, las prescripciones de etiquetado de las indicaciones
geogréaficas idénticas y los requisitos sobre estructuras de control. Las CE alegan que esos requisitos
son "necesarios’ para lograr la observancia del Reglamento (CEE) N°2081/92 o alcanzar sus
objetivos legitimos (parrafos 228 a 242 y 263 a 265 del escrito de réplica de las CE y parrafos 132
a 135 de su Segunda declaracion oral).

a) ¢cual es, en cada caso, la "medida” necesaria paralograr la observancia de las leyes
y reglamentos en el sentido del apartado d) del articulo XX? ¢Cudles son lasleyesy
reglamentos cuya observancia se logra con cada una? ¢Son las "medidas’ algo
diferente de las leyes y reglamentos?

122, La "medida necesaria para velar por e cumplimiento de las leyes y reglamentos’ es la
compuesta por las disposiciones del Reglamento 2081/92 que establecen los requisitos de las
estructuras de control, la verificacion y transmision de solicitudes para €l registro de indicaciones
geogréficas por € gobierno del pais de origen, y laindicacion del pais de origen para las indicaciones
geograficas homonimas. Las "leyes y reglamentos’ cuya observancia se garantiza en € sentido del
apartado d) del articulo XX del GATT son iguamente disposiciones del Reglamento 2081/92. Cabe
seflalar que e apartado d) dd articulo XX no excluye la posibilidad de que las "medidas necesarias
paralograr la observancia' y las "leyesy reglamentos’ sean parte de la misma disposicion juridica

b) ¢puede ajustarse a lo dispuesto en € apartado d) del articulo XX una medida
destinada a lograr la observancia de "los objetivos' de un reglamento, y no la
observancia del reglamento mismo?

123.  El apartado d) del articulo XX del GATT hace referencia a las medidas necesarias para
"lograr la observanciade las leyesy reglamentos'. Por consiguiente, la medida, para estar justificada,
debe lograr la observancia de las disposiciones de la ley o reglamento de que se trate*” No obstante,

47 v éase informe del Grupo Especial del GATT, CE - Reglamento relativo a laimportacion de piezasy
componentes, parrafos 5.17-5.18.
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los objetivos de un reglamento pueden ser pertinentes para establecer € sentido de las disposiciones
cuya observancia se logra.

C) éen qué sentido se "logra la observancia® de leyes o reglamentos con cada una de
estas medidas? ¢,Son mecanismos de observancia?

124.  Con arreglo a apartado 1 del articulo 4 del Reglamento 2081/92, para tener derecho a una
denominacion de origen protegida o una indicacion geogréfica protegida, un poducto agricola o
alimenticio deberd gustarse a un pliego de condiciones. El articulo 8 del Reglamento 2081/92
estipula que las menciones "denominacién de origen protegida’, "indicacién geogréfica protegida' o
menciones equivalentes sblo podran figurar en los productos agricolas o aimenticios conformes a
Reglamento. En consecuencia, ambas disposiciones contienen obligaciones claras cuya observancia
debe lograrse.

125. Conarreglo a punto g) del apartado 2 del articulo 4, e pliego de condiciones debera contener
las referencias relativas a la estructura o estructuras de control establecidas en € articulo 10 del
Reglamento. Con arreglo a apartado 3 del articulo 10, la funcidn de las estructuras de control es
"garantizar que los productos agricolas y adimenticios que ostentan una denominacion protegida
cumplen los requisitos del pliego de condiciones’. Por consiguiente, la funcion de las estructuras de
control es lograr la observancia de la prescripcion establecida en € apartado 1 del articulo 4 de que
los productos que ostenten una denominacién protegida cumplan los requisitos de un pliego de
condiciones. De manera andoga, la obligacién de disponer de estructuras de control también tiene
por objeto la observancia del requisito, establecido en € articulo 8 del Reglamento, de que las
menciones "denominacién de origen protegida’, "indicacion geogréfica protegida’ o menciones
equivaentes sdlo figuren en productos agricolas y aimenticios que satisfagan lo dispuesto en €
Reglamento.

126. De conformidad con el gartado 2 del articulo 12bis del Reglamento, la verificacion (e
incidentalmente también la transmisién) de la solicitud por € gobierno del pais de origen de la
indicacion geogréfica sirve para establecer s se han satisfecho los requisitos para € registro de
indicaciones geogréficas establecidos en € Reglamento. Entre esos requisitos esta € que la
indicacion en cuestion corresponda a la definicion de una indicacion geogréfica que figura en

articulo 2 del Reglamento, que € pliego de condiciones satisfaga el apartado 2 del articulo 4 del

Reglamento, que la indicacidn geogréfica esté protegida o establecida en su pais de origen, y que las
estructuras de control requeridas estén establecidas. Por tanto, la verificacion de la solicitud por €
gobierno dal pais de origen de la indicacion geogréfica garantiza € cumplimiento de la prescripcion,
establecida en e articulo 8 del Reglamento, de que las menciones "denominacion de origen
protegida', "indicacion geogréfica protegida’ o menciones equivalentes solo puedan figurar en
productos agricolas y alimenticios que satisfagan lo dispuesto en € Reglamento.

127.  De conformidad con & primer punto del apartado 2 del articulo 12, s una denominacion
protegida de un pais tercero es homonima de una denominacion protegida comunitaria, se concedera
su registro teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales y 1os riesgos efectivos de confusion.
Con arreglo a segundo punto, la utilizacién de tales denominaciones sdlo se autorizara s en €
etiquetado se indica de forma clara y visible € pais de origen del producto. De ese modo, €
segundo punto garantiza la observancia del primero. Al mismo tiempo, € segundo punto del
apartado 2 del articulo 12 garantiza también la observancia de la prescripcion, establecida en €
articulo 8 dd Reglamento, de que las menciones "denominacién de origen protegida’, "indicacion
geogréfica protegida’ o menciones equivalentes sblo podran figurar en los productos agricolas o
aimenticios conformes a Reglamento.

128. Las CE no estédn del todo seguras de lo que debe entenderse por "mecanismos de
observancid’. S por ello se entiende los mecanismos que garantizan € cumplimiento de la
reglamentacion ex post, es decir, después de que haya tenido lugar € registro de una indicacién
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geogréfica en particular, podrian considerarse "mecanismos de observancia' las estructuras de control,
pero posiblemente no la verificacion y la transmision de solicitudes para € registro de indicaciones
geogréficas por e gobierno del pais de origen y laindicacion del pais de origen para las indicaciones
geogréficas homonimas.

129,  Sin embargo, las CE observan que € apartado d) del articulo XX del GATT no aude a
"mecanismos de observancia' sino a "medidas necesarias para lograr la observancia', incluidas las
relacionadas con "la proteccién de patentes, marcas de fébricay derechos de autor y de reproduccion,
y ala prevencion de précticas que puedan inducir aerror”. No hay en e apartado d) del articulo XX
del GATT indicacion alguna de que en virtud de dicha disposicion sblo seria admisible procurar la
observancia "ex post”. Antes bien, las medidas que logren la observancia en otras etapas, por gemplo
mediante salvaguardias adecuadas en € proceso de registro, podran también considerarse medidas
para"lograr la observancia'. En consecuencia, la verificacion y transmision de solicitudes de registro
de indicaciones geogréficas por € gobierno del pais de origen, asi como la indicacion del pais de
origen para las indicaciones geogréficas homonimas, también deben considerarse "medidas necesarias
paralograr la observancia' en € sentido del apartado d) del articulo XX del GATT.

d) ¢por qué no son incompatibles con e GATT de 1994 las leyes o reglamentos cuya
observancia se logra con cada medida?

130. El Reglamento 2081/92 es una medida que otorga proteccion a las indicaciones geogréficas.
Aplicala Seccién 3 de la Parte Il del Acuerdo sobre los ADPIC, que obliga a los Miembros de
laOMC a otorgar proteccion a las indicaciones geograficas. Lo hace proporcionando, de
conformidad con e parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, un grado de proteccion mas
alto que @ requerido por e articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, €
Reglamento 2081/92 es una medida compatible con €l GATT de 1994.

Pregunta 136

Con respecto a la cuestiéon de la necesidad de las medidas para lograr la observancia, y sin
perjuicio de la compatibilidad de cualquier otra medida diferente con e régimen de la OMC:

a) ¢€s "necesario” para lograr la observancia el requisito de que € gobierno de un
tercer pais verifique las solicitudes cuando € propio solicitante esta en condiciones
de probar que una indicacién geografica estd protegida en su pais de origen, por
ejemplo, presentando una copia autenticada de un certificado deregistro?

131. Como han indicado supra las CE en respuesta a la pregunta 114 del Grupo Especid, la
verificacion que ha de redlizar € gobierno del pais tercero no afecta Unicamente ala cuestion de s la
indicacion geogréfica esta protegida en su pais de origen, sino también a s se satisfacen los demas
requisitos para € registro de la indicacion geogréfica, a saber, s la indicacion satisface la definicion
de una indicacion geogréfica, s e pliego de condiciones esta en conformidad con € apartado 2 del
articulo 4 del Reglamento y s estén establecidas |las necesarias estructuras de control.

132.  Como han indicado las CE en sus anteriores comunicaciones®, la verificacion de esas
condiciones requiere un conocimiento de factores locales especificos del territorio del pais de origen
de laindicacion geogréfica, conocimiento que normalmente solo tendra el pais de origen. Ademés, la
verificacion puede también requerir controles sobre el terreno y verificaciones en € territorio del pais
de origen, que las CE no podrian redizar sin e consentimiento expreso del pais de origen.

“8 Respuesta de |as CE a la pregunta 33 del Grupo Especial; Segunda comunicacion escrita de las CE,
parrafos 124 y siguientes.



WT/DS290/R/Add.2
Pagina B-363

Por consiguiente, la verificacion de las solicitudes por € pais de origen es necesaria para lograr la
observancia del Reglamento en esos aspectos.

133.  Por lo que respecta al requisito de que la indicacion geografica esté protegida en e pais de
origen, normalmente un certificado de registro de la indicacion geogréfica autenticado por € pais de
origen de la indicacién proporcionaria pruebas suficientes de que ésta est4 protegida en ese pais. Sin
embargo, las CE consideran que esta cuestion es hipotética en el contexto del presente caso. Muchos
Miembros de la OMC, y en particular los Estados Unidos y Australia, no disponen de sistemas de
registro especificos para la proteccion de las indicaciones geogréficas. Por tanto, la presentacion de
un certificado de registro autenticado no parece ser una opcion para una indicacion geografica de los
Estados Unidos 0 de Australia.

134.  Las CE se permiten también recordar que segin & Organo de Apelacion, la evauacion de s
una medida es "necesarid’ en e sentido del apartado d) del articulo XX del GATT requiere "un
proceso en € que se sopesay se confronta una serie de factores entre los que figuran principalmente
la contribucién de la medida para lograr la observancia a facer cumplir la ley o reglamento en
cuestion, la importancia de los intereses o valores comunes protegidos por esaley o regl amento y la
repercusion concomitante de la ley o reglamento en las importaciones o exportaciones'.* En el caso
de un pais que dispone de un sistema de registro concreto para la produccion de indicaciones
geogréaficas, la preparacion de un certificado autenticado no plantearia ninguna dificultad. De manera
andoga, no parece que latransmision de ese certificado, junto con los demas documentos requeridos
por e apartado 2 dd articulo 12bis, seria gravosa. En consecuencia, la repercusion de esa
prescripcion del apartado 2 del articulo 12bis en las exportaciones deberia ser extremadamente
pequeiia.

b) ¢es "necesario” para lograr la observancia e requisito de que € gobierno de un
tercer pais verifique las solicitudes cuando €l tercer pais no dispone de un sistema de
registro de indicaciones geogréficas, o la determinacion de que éstas tienen
proteccion en virtud de leyes sobre la competencia dedleal es realizada solo por
organosjudiciales a través de un proceso contencioso?

135.  Si. De hecho, € requisito de verificacion por € pais de origen es especia mente necesario en
este caso. Las CE son conscientes de que afalta de un sistema de registro especifico la evaluacion de
s una indicacion geogréfica esta protegida en su pais de origen puede ser mas dificil. Sin embargo,
esto no genera una exencion de lo dispuesto en € parafo 9 de articulo 24 del Acuerdo sobre
los ADPIC, en virtud del cua no hay una obligacién de proteger indicaciones geogréficas que no
estén protegidas en su pais de origen. Ademas, la cuestion de s la indicacién geogréfica et
protegida en € pais de origen sigue dependiendo de la normativa del pais tercero. Por consiguiente, la
fata de un sistema de registro especifico hace que la participacion del pais de origen sea més
necesaria, y N0 Menos necesaria.

136.  Los Estados Unidos han alegado que su gobierno no tiene conocimientos ni capacidad técnica
especializada que b permitan estar megjor cualificado que € titular del derecho, o, de hecho, que
las CE>® Las CE ya han explicado que no consideran crefble ese argumento.®* Los Estados Unidosy
Australia no pueden reclamar la proteccion de indicaciones geogréficas que no estén protegidas en su
pais.

9 Informe del Organo de Apelacion, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna,
parrafo 164.

*0 Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 73.

®1 Segunda comunicacion escrita de las CE, parrafo 134; Segunda declaracién oral de las CE,
parrafo 76.



WT/DS290/R/Add.2
Pagina B-364

137.  Lacuestion de qué rama del gobierno de los Estados Unidos o de Australia es competente por
lo que respecta a la proteccion de las indicaciones geograficas carece de importancia. Con arreglo al
parrafo 9 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados Unidos y Australia, en tanto que
Miembros de la OMC, no pueden reclamar proteccion para indicaciones geograficas que no estén
protegidas en su pais. Esto es totalmente independiente de la determinacion de qué rama del gobierno
garantiza esa proteccion en los Estados Unidos y Australia.  Incumbe a los Estados Unidos y a
Australia decidir qué rama de su gobierno esta facultada para establecer s una indicacion geogréfica
estd protegida en su pais de conformidad con e parafo 9 de articulo 24 del Acuerdo sobre
los ADPIC.

138. Las CE se permiten asmismo observar que s e gecutivo de los Estados Unidos o € de
Austrdia no estan facultados, en € marco del ordenamiento juridico estadounidense o australiano,
para hacer esas constataciones, las CE dificilmente comprenden como podria esperarse que las
instituciones de la Unién Europea las hagan.

C) ¢6s "necesario” para lograr la observancia € requisito de que € gobierno de un
tercer pais transmita las solicitudes cuando €l propio solicitante esta en condiciones
de enviar su solicitud ala Comision?

139. Latransmision de la solicitud es una parte integrante del proceso de solicitud que reflga la
necesaria participacion del gobierno del pais de origen en la verificacion de la solicitud. Al transmitir
esta Ultima, € gobierno del pais de origen certifica que a su juicio satisface |os requisitos establecidos
en e apartado 2 del articulo 12bis. Por ese motivo, las CE sostienen que la exigencia de que la
solicitud sea transmitida por €l pais de origen no debe considerarse aisladamente, sino en el contexto
del proceso de solicitud y verificacion.

140.  Los Estados Unidos también han indicado que a su entender la transmision de solicitudes u
oposiciones es un “"acto puramente administrativo”, que en cuanto tal no plantearia especiaes
dificultades.® Por tanto, dentro del proceso de sopesar y confrontar requerido por € Organo de
Apelacion en d contexto del apartado d) del articulo XX del GATT, no parece que pueda considerarse
gue la exigencia de que la solicitud sea transmitida por € pais de origen tiene una repercusion
significativa en las importaciones.

141.  Las CE observan asimismo que Australia, en su Segunda declaracion oral, ha indicado que
las CE podrian pedir la cooperacion de otro Miembro de la OMC cuando se haya presentado una
solicitud y esa cooperacion es necesaria para evaluar la solicitud.>® Como han indicado anteriormente
las CE, la cooperacion entre € pais de origen 'y € pais de registro es necesaria. Por tanto, |0 que resta
de la comunicacién de Audtraia parece ser que en lugar de pedir la cooperacion antes de la
presentacion de la solicitud, las CE deben pedirla después de dicha presentacion. Sin embargo, esto
es simplemente una cuestion relacionada con la cronologia y la secuencia del proceso de solicitud.
Las CE no ven qué diferencia hay entre que la cooperacidn necesaria tenga lugar antes o después de la
presentacion de la solicitud.

°2 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 38 del Grupo Especial, parrafo 74.

53 Segunda declaracion oral de Australia, parrafo 68.
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d) ¢por qué es preciso que el gobierno de un tercer pais verifique si la persona que
plantea una oposicion tiene residencia o establecimiento en ese tercer pais? ¢Por
gué necesita la Comision consultar al tercer pais acerca de si la oposicion es 0 no
admisible (respuesta de las CE a la pregunta 34 del Grupo Especial)?

142.  En primer lugar, las CE se permiten observar que los reclamantes han formulado sus
alegaciones relativas d derecho de oposicion Unicamente al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC, no
a amparo del GATT.

143.  En segundo lugar, como han indicado los Estados Unidos, la transmisién de solicitudes u
oposiciones es un "acto puramente administrativo” gque en cuanto tal no deberia plantear especiaes
dificultades.> Por elo, CE han sostenido que la transmision de solicitudes por el gobierno del pais de
origen no puede considerarse como un caso de trato menos favorable.”

144.  Por ultimo, como las CE también han indicado en respuesta a apartado c) de la anterior
pregunta, en un proceso de sopesar y confrontar como e requerido en € marco del apartado d) del
articulo XX del GATT, lameratransmision de una oposicion no tiene una repercusion significativa en
el comercio de mercancias. Por tanto, s € Grupo Especia estimara que € apartado d) dd
articulo XX del GATT puede invocarse como defensa frente a las alegaciones formuladas por los
reclamantes al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC, debera constatar que la medida es necesaria en
el sentido del apartado d) del articulo XX dd GATT.

€e) ¢es "necesario” para lograr la observancia € requisito de etiquetado de las
indicaciones geogréficas idénticas en los casns en que ya existe en la préactica una
distincién nitida en la presentacion habitual de los productos respectivos sin que se
indique deformaclaray visible e paisdeorigen?

145.  El gpartado 2 del articulo 12 se basa en la suposicion de que las denominaciones protegidas
son homoénimas. En tal caso, S esas denominaciones son de paises distintos, la indicacion del pais
parece ser e elemento de distincion més evidente. Por tanto, las CE consideran improbable que
pueda lograrse una distincién de claridad equivaente sin laindicacion del pais de origen.

f) ¢€s "necesario” para lograr la observancia e requisito de que e gobierno de un
tercer pais designe servicios de control en los casos en que la Comision podria
designarlos en esos paises (véase €l parrafo 53 de la Segunda declaracion oral delos
Estados Unidos)?

146. Las CE no podian limitarse a designar un érgano de control en un tercer pais. Como han
explicado, la designacion de un 6rgano de control puede requerir auditorias y controles sobre €

terreno. Asimismo, esas auditorias y controles sobre €l terreno son también necesarios a intervalos
periddicos para la vigilancia continua del 6rgano de control. Las CE no creen que podrian redlizar
esas auditorias y controles sin autorizacion del pais donde € érgano esté situado.

147.  En ese contexto, las CE se permiten sefidar que determinadas disposiciones de los acuerdos
abarcados otorgan a los Miembros de la OMC, en determinadas condiciones, e derecho a redizar
inspecciones en € territorio de otro Miembro de la OMC. Asi ocurre, por jemplo, en €l caso del
parrafo 7 del articulo 6 del Acuerdo Antidumping y e parrafo 6 del articulo 12 del Acuerdo SMC.
Sin embargo, aun en esos casos la inspeccion solo puede redizarse de conformidad con las
disposiciones establecidas en los Anexos de esos Acuerdos, y sempre que € Miembro importador no

>4 Respuesta de | os Estados Unidos a la pregunta 38 del Grupo Especial, parrafo 74.

®5 Segunda comunicacién escrita de las CE, parrafo 158.
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se oponga. En e parrafo 3 del articulo 6 del Acuerdo MSF y en € punto 2 del Anexo C de dicho
Acuerdo figuran disposiciones similares que conllevan e derecho a redlizar investigaciones en otro
Miembro dela OMC.

148.  Sin embargo, disposiciones similares no son aplicables en € presente caso. En consecuencia,
las CE no pueden smplemente presuponer que pueden redizar esas inspecciones relacionadas con
organos de control para las indicaciones geogréficas en un pais tercero. Por tanto, la designacion por
el pais tercero también es necesaria por respeto a la soberania territorial de dicho pais.

149.  Esto estambién plenamente compatible con la practica de las partes en materia de evaluacion
de la conformidad, como han explicado las CE en respuesta a la pregunta 127 del Grupo Especial.
Por consiguiente, la designacion del érgano de control por € pais tercero es necesaria en € sentido del
gpartado d) del articulo XX del GATT.

0) ¢es "necesario” para lograr la observancia e requisito de que e gobierno de un
tercer pais declare que en su territorio se encuentran establecidas estructuras de
control en los casos en que un solicitante podria disponer € establecimiento de
estructuras de control independientes respecto de un producto determinado (véase €
parrafo 53 de la Segunda declaracién oral de los Estados Unidos)?

150.  Como han explicado las CE, los érganos de control pueden ser publicos o privados.”® No
obstante, como también han explicado las CE, € apartado 3 del articulo 10 requiere € establecimiento
de 6rganos de control para ofrecer garantias adecuadas de objetividad e imparcialidad respecto de los
productores o transformadores.’

151.  Esto pone de manifiesto e hecho de que independientemente de que sean publicos o privados,
los 6rganos de control desempefian una funcion que afecta tanto a los productores como a los
consumidores. Por esa razon, el Reglamento requiere que los 6rganos de control, aunque sean
privados, respondan ante las autoridades piblicas del territorio en e que estén ubicados. Solo
mediante alguna forma de supervison publica puede garantizarse que € 6rgano de control
desempefiara siempre sus funciones debida y adecuadamente, en conformidad con las prescripciones
del Reglamento. ESto es también necesario para garantizar la igualdad de trato a las indicaciones
geogréficas de las CE y |os paises terceros, que tienen que satisfacer 1os mismos requisitos.

152.  Por consiguiente, la declaracién por € gobierno en que € 6rgano de control esté ubicado es
necesaria paralograr la observancia del Reglamento.

h) ¢por qué es "necesario” paralograr la observancia el requisito de que un organismo
de control privado siga siendo responsable frente al gobierno de un tercer paisen los
casos en que las CE podrian llevar a cabo su propio control de las indicaciones
geograficas extranjeras (véase el parrafo 53 de la Segunda declaracion oral de los
Estados Unidos)?

153. Las CE no pueden llevar a cabo sus propios controles de las indicaciones geogréficas
extranjeras. En primer lugar, las CE en si mismas no disponen de érganos de control. Antes bien,
para las indicaciones geogréficas de las CE, las funciones de los 6rganos de control se desempefian
por medio de numerosos érganos publicos o privados en cada uno de los Estados miembros.®®

%% Segunda comunicacién escrita de las CE, pérrafo 103.
®" Segunda declaracién oral de las CE, péarrafo 64.

%8 \/éase la Segunda comunicacion escrita de las CE, parrafo 104 y CE - Prueba documental 48.
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En segundo lugar, la redizacién de controles normalmente requiere una presencia en la zona
geogrdfica con la que la indicacion esta relacionada, o cerca de ella. Por Ultimo, las CE se permiten
observar que con arreglo a apartado 7 del articulo 10 del Reglamento 2081/92, los costes de las
inspecciones correrdn a cargo de los productores que utilicen la denominacion protegida. Por tanto, si
las CE realizaran esas inspecciones para las indicaciones geogréficas extranjeras, se estaria otorgando
un trato menos favorable a las indicaciones geogréficas de las CE.

)] ¢por qué es necesario el requisito de que los servicios de control y/o |os organismos
privados cuenten de manera permanente con los expertos y medios necesarios para
lograr que todos los productos que ostenten una indicacion geogréafica cumplan los
pliegos de condiciones de su registro (véase el parrafo 217 del escrito de réplica de
Australia)?

154. Para empezar, las CE se permiten aclarar que este requisito no se aplica a "todos los
productos que ostenten una IG". En primer lugar, una estructura de control en particular solo es
responsable con respecto a producto especifico para € que ha sido designada, y su personal debera
determinarse en relacion con dicho producto. En segundo lugar, no se exige que una estructura de
control examine "todos" los productos en sentido fisico. Antes bien, incumbe a la estructura de
control decidir € lugar, € momento y la frecuencia de los controles. Evidentemente, esos controles
pueden entrafiar muestreos 0 comprobaciones a estorias.>

155.  Por lo que respecta a la exigencia de que un érgano de control tenga "permanentemente”

personal y recursos a su disposicion, Australia ha aducido que esto puede no ser necesario en algunos
casos, por gemplo cuando se trata de una temporada de cosecha en particular. Aunque esto no eslo
normal para la mayoria de los productos protegidos, las CE no excluyen la posibilidad de que haya
productos para los que todo € proceso de produccién esté confinado a una parte del afio, y para los
cuales, en consecuencia, la necesidad de control solo se plantea, 0 se plantea principamente, durante
esas fechas del afio. En ese caso, € Reglamento 2081/92 no exige que se mantengan niveles
innecesarios de persona a lo largo del afo. De hecho, como cabe presumir que no es rentable
establecer y cerrar un 6rgano de control cada afio, en esos casos seria razonable confiar la funcién de
control a un érgano que también realice funciones distintas de los controles en € marco del
Reglamento 2081/92. En su Segunda comunicacion, las CE han destacado |a existencia de empresas
privadas que pueden desempefiar esas funciones.®

Pregunta 137

El Grupo Especial toma nota del punto de vista de las CE segun el cual el apartado 3 del
articulo 14 del Reglamento (CEE) N°2081/92 permite a sus autoridades denegar o invalidar €l
registro de cualquier indicacion geografica que induzca a confusion (parrafo 286 de la Primera
comunicacién escrita de las CE y parrafo 270 de su escrito deréplica). Los reclamantes no estan de
acuerdo (parrafo 166 de la Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos y parrafo 109 de la
Segunda comunicacion escrita de Australia). Se ha hecho referencia en estas actuaciones a los
siguientes gjemplos:

1. BAYERISCHESBIER y BAVARIA y HOKER BAJER
2. BUDEJOVICKE PIVO y BUDWEISER

3. GORGONZOLAy CAMBOZOLA.

%9 Véase supra, larespuesta ala pregunta 132 del Grupo Especial.

80 segunda comunicacion escrita de las CE, parrafo 107, y Pruebas documentales 49 y 50 de las CE.
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¢Podrian estas indicaciones geogr &ficas usarse de conformidad con su registro de modo que
dieralugar a probabilidad de confusion con las marcas de fabrica o de comercio respectivas?

156.  Enprimer lugar, las CE observan que solo € primero de los tres "gjemplos’ es pertinente por
lo que respecta a esta diferencia.

157. Las CE recuerdan, una vez mas, que las denominaciones "Budejovicke pivo",
Ceskobudgjovické pivo" y "Budgovicky mest'ansky var" se registraron varios meses después de la
fecha de las solicitudes de establecimiento de este Grupo Especial, por o que no estén incluidas en su
mandato.®* En cualquier caso, las CE entienden que los Estados Unidos no aducen que alguna de esas
denominaciones da lugar a una probabilidad de confuson con € nombre "Budweiser”.
L as preocupaciones de los Estados Unidos parecen limitarse al uso de agunas traducciones de esos
nombres a otros idiomas.

158. En @ caso Cambozola®, los titulares del derecho relativo a la indicacion geogréfica
"Gorgonzola' alegaron que € uso de la marca de fabrica o de comercio "Cambozola" daba lugar a una
de las situaciones a que se hace referenciaen € apartado 1 de articulo 13 del Reglamento 2081/92.%
Hasta donde saben las CE, d titular de la marca de fébrica o de comercio "Cambozold' nunca ha
alegado que € uso de laindicacion geogréfica "Gorgonzold' da lugar a una probabilidad de confusion
con su marca, o que e registro de la indicacion geogréfica Gorgonzola deberia haberse denegado de
conformidad con el apartado 3 del articulo 14 del Reglamento 2081/92. Se trata de dos cuestiones
distintas que no deben confundirse.

159.  En principio, una denominacion que se ha constatado no induce per se a confusion tras la
evaluacion requerida por @ apartado 3 del articulo 14 no deberia dar lugar a confusion cuando se
utilizara posteriormente. Las CE sostienen que, en la préctica, esto solo puede suceder cuando la
denominacién registrada se utiliza junto con otros signos (ya sea verbales o figurativos), o como parte
de una combinacion de signos. S esos otros signos, 0 su combinacion, son en si mismos objeto de
derechos de marcas de fabrica o de comercio, € titular de la marca de fébrica o de comercio conserva
el derecho a impedir su uso en forma que induzca a confusién. Aunque no estén protegidos por
derechos de marcas de fébrica 0 de comercio, la utilizacion que induzca a confusién de esos otros
signos, o de la combinacién que incluye la indicacion geogréfica, aln podria impedirse en virtud de
las disposiciones sobre competencia desleal 0 sobre etiquetado o publicidad engafiosas.

160. Los Estados Unidos han aducido que en la préactica una denominacion registrada como
indicacion geogréfica, aunque no induzca per se a confusion, podriainducir aconfusién si se utilizara
traducida.®* Sin embargo, como ya han explicado las CE, € registro no abarca las traducciones.

161.  Los Estados Unidos también han aducido que una denominacién registrada como indicacion
geogréfica que no induzca per se a confusion puede inducir a confusion cuando se utiliza"como una
marca de fébrica o de comercio".® Aparentemente, los Estados Unidos quieren decir con ello que el
uso de una indicacion geogréfica puede inducir a confusion s la indicacion se exhibe en forma
prominente, 0 a menos mas prominentemente que la marca de fébrica o de comercio. Como han

61 Primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 21-25.

62 Caso G87/97, Consorzio per la tutela del frommagio Gorgonzola contra Kaserai Champignon
Hofmeister GMBH & Co K G, [1999] ECR I-1301 (CE - Prueba documental 32).

83 Respuesta de las CE ala pregunta 66 del Grupo Especial.
8 Segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, pérrafo 134.

8 segunda comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 133.
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explicado las CE, esto refleja nociones preconcebidas sobre [0s usos respectivos de las marcas de
fébrica o de comercio y las indicaciones geogréficas que dan por sentada una prioridad de las marcas
de fébrica o de comercio sobre las indicaciones geogréficas. Las CE no comparten esas nociones, que
no tienen fundamento en e Acuerdo sobre los ADPIC. Al redlizar la evaluacion requerida por €

apartado 3 del articulo 14 del Reglamento 2081/92, |as autoridades de las CE daran por supuesto que
la indicacion geogréfica se utilizara en la forma que los Estados Unidos denominan "como marca de
fébrica o de comercio”. Por consiguiente, las autoridades de las CE denegarén una propuesta de
indicacion geografica S se prevé que, al utilizarse en la forma en que los Estados Unidos Ilaman
"'como marca de fébrica o de comercio”, dard lugar a una probabilidad de confusion con una marca de
fébrica o de comercio anterior.

162.  Por ultimo, los Estados Unidos han aducido que € uso de una indicacion geogréfica
registrada puede inducir a confusion cuando la denominacion registrada se deforma, se mutila o se
manipula de otro modo con objeto de imitar una marca de fébrica o de comercio.®® Sin embargo,
como han explicado las CE, un tribuna podria considerar que en ese caso € signo utilizado es distinto
de la denominacion registrada.®’

163. Como han indicado las CE, los reclamantes estan pidiendo a las CE que proporcionen, contra
la utilizacion que induzca a confusién de una indicacién geografica registrada, un recurso que muchos
Miembros no proporcionan en casos de infraccion de una marca de fébrica o de comercio registrada
por otra marca de fébrica o de comercio registrada posteriormente. De hecho, como se indica méas
abgjo, en muchos Miembros se considera que € uso de una marca de fabrica o de comercio registrada
no congtituye una infraccion de una marca de fébrica o de comercio anterior, a reserva de la
posibilidad de invalidar € registro de la marca de fabrica o de comercio posterior debido a que induce
aconfusion. (Véase infra la respuesta a la pregunta 139.) La aceptacion de las alegaciones de los
reclamantes implicaria necesariamente que las leyes sobre marcas de fabrica o de comercio de esos
Miembros también vulneran € parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Pregunta 138

¢Cual es el significado de la expresion "[ d] e conformidad con el derecho comunitario”, en el
apartado 2 dd articulo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¢Cuales son los aspectos pertinentes
del "derecho comunitario”?

164.  Las paabras "de conformidad con € derecho comunitario” aclaran que e derecho a utilizar la
marca de fébrica o de comercio conferido por € apartado 2 del articulo 14 del Reglamento 2081/92 no
es absoluto, sino que debe gercitarse de conformidad con otras disposiciones aplicables del derecho
comunitario. Esas disposiciones incluyen no solo € Reglamento de la marca comunitaria y la
Directiva de la marca sino también, por g emplo, las leyes sobre etiquetado y competencia dedea o
las leyes antitrust.

¢Cudl esd significado de la frase "las disposiciones del Reglamento (CEE) N°2081/92, ...y,
en particular, su articulo 14, no se veran afectadas por € presente Reglamento”, del articulo 142 del
Reglamento (CE) N° 40/94, sobre la marca comunitaria?

165.  Significa que la relacion entre las marcas comunitarias y las indicaciones geogréficas
registradas con arreglo a Reglamento 2081/92 esta controlada por este dltimo, y en particular por €
articulo 14.

% Primera declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 54.

57 Segunda comunicacién escrita de las CE, parrafo 302.
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Pregunta 139

El Grupo Especial toma nota de la posicion de las CE seguin la cual € titular de una marca
de fabrica o de comercio no puede impedir, alegando que podria dar lugar a confusion, que los
titulares de una indicacion geogr &fica registrada usen la denominacion registrada (parrafo 181 dela
Segunda declaracion oral de las CE). Sirvanse confirmar que, mientras una indicacion geografica
permanezca registrada y se use conforme a su registro, €l titular de una marca no puede hacer valer
sus derechos contra ese uso sobre la base del Reglamento sobre la Marca Comunitaria ni sobre la
base de la legidlacion nacional de los Estados miembros en materia de marcas.

166. Las CE pueden confirmar que € titular de una marca de fébrica o de comercio no puede
impedir a los titulares de una indicacion geogréfica registrada la utilizacion de la denominacion o las
denominaciones registradas con arreglo al Reglamento 2081/92 por el hecho de que la utilizacion de
esa denominacion o denominaciones induzca per se a confusion con una marca de fabrica o de
comercio anterior.

167.  Sin embargo, como ya se ha explicado, esto no significa que los titulares de derechos relativos
a una indicacién geogréfica tienen un derecho absoluto a utilizar la denominacion registrada en
cualquier forma concebible. En primer lugar, € derecho a utilizar la denominacién registrada no
confiere un derecho a utilizar otras denominaciones no abarcadas por € registro, ni a utilizar la
denominacion registrada junto con otros signos o como parte de una combinacion de signos. Ademés,
la denominacion registrada debera utilizarse de conformidad con lo dispuesto en otras leyes
generalmente aplicables, entre ellas, en particular, las leyes relativas a etiquetado, la publicidad
engafiosa y la competencia desledl.

¢QuEé disposiciones legales impiden que los titulares de marcas hagan valer sus derechos
contra las personas que usen indicaciones geogr aficas conforme a su registro?

168. El Reglamento 2081/92 no contiene ninguna disposicion que prohiba expresamente a los
titulares de marcas de fabrica o de comercio € gercicio de sus derechos con respecto a unaindicacion
geogréfica registrada.  No obstante, la proteccion proporcionada por € Reglamento 2081/92 no
tendria sentido s titular de una marca de fabrica o de comercio pudiera impedir € uso de una
denominacion registrada por los titulares del derecho relativo a una indicacioén geogréfica debido a
que e uso de esa denominacién induce per se a confusion con una marca de fébrica o de comercio
anterior.

169.  El registro de una denominacion con arreglo a Reglamento 2081/92 establece una presuncion
juridica de que € uso de esa denominacion como indicacién geogréfica no da lugar per se a una
probabilidad de confusién con una marca de fébrica o de comercio anterior, porque de otro modo €
registro se habria denegado de conformidad con € apartado 3 del articulo 14. Para poder gercitar sus
derechos relativos a la marca de fébrica o de comercio, su titular debera refutar en primer lugar esa
presuncion juridica invalidando € registro de la indicacién geogréfica.

170.  Las CE se permiten sefidar que, por la misma razon, con arreglo a las leyes de marcas de
fébrica o de comercio de muchos Miembros se considera que la utilizacién de una marca de fabrica o
de comercio registrada no congtituye unainfraccion de una marca de fébrica o de comercio anterior, a
reserva de la posibilidad de invalidar 1a marca de fébrica o de comercio posterior por esos motivos.®®

%8 por ejemplo, el articulo 19 de la Ley de Marcas de fabrica o de comercio del Canada (CE - Prueba
documental 93) establece o siguiente:

el registro de una marca de fébrica o de comercio con respecto a cualesquiera bienes o
servicios, salvo que su invalidez se demuestre, otorga al titular de la marca de fébrica o de
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comercio el derecho exclusivo a utilizar en todo el Canada la marca de fébrica o de comercio
con respecto a esos hienes o servicios.

Seguidamente, €l articulo 20 1) (CE - Prueba documental 93) establece que no se considerara que €l
derecho del titular de una marca de fébrica o de comercio registrada a su uso exclusivo es vulnerado por una
persona "facultada para utilizarlaen virtud de la presente Ley".

El articulo 19 2) de la Ordenanza sobre Marcas de fébrica o de comercio de Hong Kong (CE - Prueba
documental 94) establece lo siguiente:

Una marca de fébrica o de comercio registrada no es vulnerada por la utilizacion de otra marca
de fabrica o de comercio registrada en relacion con bienes o servicios para los cuaes la tltima
esta registrada (véase, sin embargo, el articulo 53 9) a efectos de una declaracion de la
invalidez del registro).

El articulo 30 2) delaLey de Marcas de fébrica o de comercio de lalndia (CE - Prueba documental 95)
establece |o siguiente:

Una marca de fabrica o de comercio registrada no se infringe por -... €) la utilizacion de una
marca de fébrica o de comercio registrada, tratdndose de una entre dos 0 més registradas con
arreglo a la presente Ley que sean idénticas 0 muy semejantes entre si, en gjercicio del
derecho a utilizar esa marca de fébrica o de comercio otorgado por €l registro con arreglo ala
presente Ley.

El articulo 93 de la Ley de Marcas de fébrica o de comercio de Nueva Zelandia, de 2002, (CE - Prueba
documental 96) establece o siguiente:

Una marca de fabrica o de comercio registrada no se infringe por la utilizacion de otra marca
de fébrica o de comercio registrada en relacién con cualesquiera bienes o servicios para los
gue esa otra marca de fabrica o de comercio esta registrada.

El articulo 28 de la Ley de Marcas de fabrica o de comercio de Singapur (CE - Prueba documental 97)
establece |o siguiente:

... unamarca de fabrica o de comercio registrada no se infringe por la utilizacién de otramarca
de fébrica o de comercio registrada en relacion con bienes o servicios para los que la Gltima
estaregistrada.

El articulo 34 2) de la Ley de Marcas de fébrica o de comercio de Sudéfrica (CE - Prueba
documental 98) establece o siguiente:

Una marca de féabrica o de comercio registrada no se infringe por -... g) la utilizacion de
cualquier marca de fabrica o de comercio idéntica o que induzca a confusién o que sea
engariosamente similar que esté registrada.

El articulo 11 1) de la Ley de Marcas de fabrica o de comercio dd Reino Unido de 1994
(Estados Unidos - Prueba documental 50) establece lo siguiente:

Una marca de fabrica o de comercio no se infringe por la utilizacién de otra marca de fébrica o
de comercio registrada en relacién con bienes o servicios para los cuales esta Ultima esta
registrada (véase, sin embargo, €l articulo 47 6) (efectos de la declaracion de invalidez del
registro).

Por dltimo, el articulo 122 de la Ley de Marcas de fébrica o de comercio de Australia de 1995 (CE -
Prueba documental 7) establece |o siguiente:
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Pregunta 140

¢En virtud de qué disposicion del Reglamento (CEE) N° 2081/92 otorga €l registro de una
indicacion geografica a su titular un derecho, de contenido positivo, de usar la indicacion
geogr éfica?

171. El Reglamento 2081/92 no contiene ninguna disposicion que confiera expresamente un
derecho, de contenido positivo, a utilizar la denominacion registrada. Sin embargo, ese derecho esta
implicito en varias disposiciones, por giemplo:

IX. El apartado 1 del articulo 4, que establece |o siguiente:

... Paratener derecho a una denominacién de origen protegida (DOP)
o una indicacién geogréfica protegida (IGP), un poducto agricola o
alimenticio debera gjustarse a un pliego de condiciones.

X. El articulo 8, que establece lo siguiente:

Las menciones "DOP’, "IGP' o las menciones tradicionaes
nacionales equivalentes solo podran figurar en los productos
agricolas o alimenticios conformes a presente Reglamento.

XI. Laletra @) de apartado 1 dd articulo 13, que edtipula que las denominaciones
registradas estaran protegidas contra:

toda utilizacién comercial, directa o indirecta, de una denominacion
registrada para productos no abarcados por € registro...

172.  Cabe sefidar, de nuevo, ademés, que s los titulares de derechos relativos a una indicacion
geogréfica no tuvieran un derecho, de contenido positivo, a utilizar la denominacion, la proteccion
proporcionada en virtud del Reglamento contra otros usos careceria de sentido.

¢Como esta delimitado ese derecho? ¢Comprende las traducciones del término protegido?

173.  El derecho, de contenido positivo, a utilizar una indicacién geogréfica registrada se extiende a
la denominacién o las denominaciones que se hayan inscrito en € "registro de denominaciones de
origen protegidas e indicaciones geogréficas protegidas'. La denominacion o denominaciones
registradas se especifican en € anexo del reglamento que prevé d registro de cada denominacion, y se
anaden a anexo del Reglamento 2400/96%°, en & caso de las solicitudes a amparo del articulo 6, 0 a
anexo del Reglamento 1107/96™, en el caso de las solicitudes formuladas al amparo del anterior
articulo 17.

174.  La denominacion registrada deberd utilizarse de conformidad con € pliego de condiciones
gprobado, incluidos los detalles de etiquetado.

A pesar de |o dispuesto en el articulo 120, una persona no infringe una marca de fébrica o de
comercio registrada cuando: [...] €) la persona eerce un derecho a utilizar una marca
registrada otorgado a esa personaen virtud de la presente Ley.

%9 RECL - Prueba documental 4 a.

O RECL - Prueba documental 3 a.
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175. A reserva de cuaesquiera restricciones previstas en € pliego de condiciones, la denominacion
registrada podra utilizarse junto con otros signos (verbales o figurativos) o como parte de una
combinacion de signos. Sin embargo, € registro con arreglo a Reglamento 2081/92 no confiere un
derecho, de contenido positivo, a utilizar cualesguiera otros signos 0 combinaciones de signos. En la
medida en que esos signos 0 combinaciones de signos sean |0s mismos que un signo protegido por un
derecho relativo a una marca de féabrica o de comercio, o similares a é en forma que induzca a
confusion, € titular de la marca de fébrica o de comercio esta facultado para impedir su utilizacion.
Aunque no estén protegidos por derechos de marcas de fabrica o de comercio, su utilizaciéon podra
impedirse en virtud de las leyes sobre etiquetado, publicidad o competencia dedeal.

176.  El derecho, de contenido positivo, se extiende Unicamente a las versiones linguisticas que se
han inscrito en € registro. De ese modo, por gemplo, e Reglamento (CE) N° 865/2003 de la
Comision preve € registro tanto de la denominacion espafiola "Citricos Valencianos' como de la

denominacion catalana "Citrics Vaencians'.

Por gemplo: ¢qué usos autoriza e registro de las cuatro denominaciones geograficas de
guesos que se mencionan en la Prueba documental 52 de los Estados Unidos?

177. A continuacion, las CE presentan los pliegos de condiciones aprobados para los
cuatro productos de que se trata (Pruebas documentales 99, 100, 101 y 102 de las CE).

178.  Por lo que respecta a los detalles de etiquetado, los pliegos de condiciones estipulan lo
siguiente:

XIl.  Bitto: € producto debera comercializarse con una marca distintiva consistente en la
denominacion de origen, con e logotipo que la acompafie. Lamarcade fabricao de
comercio y € logotipo se reproducen en un anexo del decreto italiano por € que se
reconoce laindicacion geogréfica

XII.  Tommede Savoie: € pliego de condiciones estipula lo siguiente:

L'identification du produit, conformément aux Réglements
Techniques "Tomme de Savoie’ 78 RA 01 et 89 RA 01 est
realisé:

- Par un éiquetage en conformité avec la réglementation
générale francaise et européenne.

- Par un étiquetage propre au "L abel Regional Savoie"

* soit une vignette reproduisant le sigle de la Marque Savoie
[reproducida en € pliego de condiciones] + sigle |.G.P

* soit sur I'étiquette commerciale de I'enterprise

— impression rouge sur fond blanc de I'appellation "TOMME
DE SAVOIE"

- % deMG

- lelogo de la"Marque Collective Savoie' + sigle |.G.P.

"™ RECL - Prueba documental 4bi.
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- lamention de I'Organisme Certificateur.

XIV. Esrom: la etiqueta debe contener la mencion "Esrom (45 + o 60 +)" seguida de la
mencion 'Beskyttet Oprindelses-Betignese” o "BOB" [PDO en danés| en todos los
idiomas oficiaes de la Comunidad.

XV. Bra € producto deberd comerciaizarse con la etiqueta del consorcio de fabricantes
pertinente.

¢Qué alcance tiene ese derecho antes de que pueda ser impugnado sobre la base ke las
normas legales sobre etiquetado y publicidad engafiosa?

179.  Esdificil definir a priori qué usos concretos de una indicacion geogréfica registrada pueden
vulnerar las disposiciones de las Directivas sobre etiquetado y publicidad engafiosa y/o las leyes sobore
competencia dedeal. Esta cuestion requiere necesariamente un andisis casuistico, y no puede
resolverse en abstracto. No obstante, las CE trataran de exponer seguidamente algunas indicaciones.

180.  El uso de una indicacion geografica en la forma que los Estados Unidos llaman "como una
marca de fébrica o de comercio” no es suficiente para considerar que es incompatible con esas leyes.
De hecho, parece que los Estados Unidos consideran que una indicacién geogréfica se utiliza ""'como
una marca de fabrica o & comercio” siempre que se exhibe prominentemente, o al menos mas
prominentemente que la marca de fébrica o de comercio. Las CE no comparten esa opinion, que da
por sentado que las marcas de fébrica o de comercio disfrutan de prioridad sobre las indicaciones
geogréficas. Como se ha explicado, los consumidores de las CE estan familiarizados con la
utilizacion de indicaciones geogréficas para productos alimenticios, las valoran tanto como las marcas
de fébrica o de comercio, o incluso mas, y confian en que se utilicen en formas que los Estados
Unidos quisieran reservar para las marcas de fabrica o de comercio. Es improbable que los
consumidores de las CE confundan una indicacion geogréfica relativa a un producto alimenticio con
una marca de fébrica 0 de comercio simplemente porque en la etiqueta se exhibe con letras de un
tamario relativamente grande o con tipografia o colores atractivos.

181.  Por otro lado, s € titular de una indicacion geografica que tiene derecho a utilizar una
determinada denominacién (digamos que "Bayerisches Bier") la utiliza en forma que imite la etiqueta
o0 € embalgje de los productos de una marca de fébrica o de comercio ("Bavaria'), podria considerarse
que dlo constituye una infraccion de las leyes sobre etiquetado y competencia desleal aunque los
elementos constitutivos de la etiqueta o € embalgje, distintos de la marca de fébrica o de comercio en
si misma, no estén protegidos por ningun derecho de propiedad intelectual.

182.  Por no mencionar sino un gemplo més, las leyes sobre etiquetado y competencia deseal
podrian infringirse s la denominacion de laindicacién geogréfica se utilizara junto con otros signos o
declaraciones que sugirieran o indicaran que la indicacion geogréfica es de hecho la marca de fébrica
0 de comercio de un productor, en lugar de una indicacién geogréfica. Por gemplo, s la indicacion
geogréfica se utilizara debajo de |as palabras "producido por" o cercade ellas. O s se utilizarajunto
con un signo (por gemplo, una bandera 0 emblema holandeses, un mapa de los Paises Bgjos, 0 un
molino holandés) que sugiriera que @ producto tiene un origen generalmente asociado con los
productos de una marca de fabrica 0 de comercio coexistente, en lugar de con lo indicado por la
indicacion geogréfica.

Pregunta 141

¢Cuél esel fundamento juridico de una accion tendiente a anular un registro con arreglo al
Reglamento (CEE) N° 2081/92 por motivos de confusién con una marca de fabrica o de comercio?

183.  El apartado 3 ddl articulo 14 de&l Reglamento 2081/92.
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¢Existe en el Reglamento (CE) N° 40/94, sobre la marca comunitaria, algun fundamento para
entablar una accién con miras a la anulacion del registro de una indicacion geografica?

184.  No.
Pregunta 142

El Grupo Especial toma nota del punto de vista de las CE segin € cual € titular de una
marca de fabrica o de comercio concurrente podria impugnar la decisién deregistrar una indicacion
geogréfica contraria al apartado 3 ddl articulo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, aunque la
indicacion geografica ya se haya registrado formalmente (respuesta de las CE a la pregunta 67 del
Grupo Especial y parrafos 270 y 296 de su escrito deréplica). S d titular de una marca promueve la
anulacién del registro de unaindicacion geogréfica con arreglo al apartado 3 del articulo 14:

4. ¢S €S0 un requisito previo para entablar una accién por infraccion dela marca?

185.  Como se ha explicado™, @ titular de una marca de fébrica o de comercio puede plantear la
invalidez del registro de la indicacién geogréfica de conformidad con el procedimiento establecido en
el articulo 234 del Tratado CE en e contexto de una accion por infraccién de una marca de fabrica o
de comercio ante un tribunal de un Estado miembro.

b) ¢existe algun plazo para esa accion de anulaciéon?

186. Las demandas de anulacion a amparo del articulo 230 del Tratado CE deberan interponerse
en € plazo de dos meses. La posbilidad de plantear la invalidez dd registro de la indicacién
geogréaficaa amparo del articulo 234 del Tratado CE no esta sujeta a ningln plazo.

C) ¢existe esta posibilidad cuando la indicacién geografica ha sido registrada en virtud
de un Acta de Adhesidn o sin seguir € tramite normal de las solicitudes?

187.  Los denominados registros "de via rapida’ efectuados en virtud de una solicitud presentada
con areglo a anterior articulo 17 del Reglamento 2081/92 pueden anularse entablando una accién
conforme a articulo 230 del Tratado CE o invaidarse de conformidad con € articulo 234 del
Tratado CE en las mismas condiciones que los registros efectuados en virtud de una solicitud
ordinaria con arreglo a articulo 6 del Reglamento 2081/92.

188.  Contrariamente a lo que han sugerido los Estados Unidos, € registro de una indicacion
geogréfica en virtud de un Acta de Adhesién no es un caso frecuente. De hecho, sélo uno de los mas
de 600 registros se ha efectuado en virtud de un Acta de Adhesién: e de las denominaciones
"Budejovické pivo", Ceskobudgovické pivo" y "Budgovicky medt'ansky var'. Como se ha
explicado, este registro no est4 comprendido en & mandato del Grupo Especial.” También es tinico
en & sentido de que se aplica "sin perjuicio de cualquier marca de fabrica o de comercio relativaala
cerveza o de otros derechos existentes en la Union Europea en lafecha de adhesion”.

2 Segunda declaracion oral de las CE, parrafo 178.

3 Primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 21-25.
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d) ¢cudl seria la relacion entre esa solicitud de anulacion y e procedimiento de
anulacion previsto en € articulo 11bis del Reglamento? ¢ Estaxativa la enumeracion
delas causas de anulacion que figura en € articulo 11bis?

189.  El procedimiento de anulacion presupone que € registro es valido y produce efectos ex nunc.
La enumeracion de los motivos parala anulacion en los articulos 11 y 11bis es exhaustiva.

Pregunta 143

El Grupo Especial toma nota de que la Decision del Consgo por la que se registro
BAYERISCHES BIER como indicacion geografica establece que "[a]demas, se consider6 que, de
acuerdo con los hechos y la informacion disponible, € registro de la denominacion... no puede
inducir a error a los consumidores sobre la verdadera identidad del producto” (CE - Prueba
documental 9, parrafo 3, citado en el parrafo 287 del escrito deréplicadelas CE). Sirvanse detallar
los hechos y la informacion a que se refirio e Consgjo en esa Decision y como fueron evaluados, a
fin de que e Grupo Especial pueda apreciar como se aplicaron en ese caso los criterios del
apartado 3 del articulo 14.

190. Enladecision del Consgo se tuvieron en cuenta las comunicaciones de las partes interesadas
y de agunos Estados miembros, asi como |os debates que tuvieron lugar dentro del Comité.

191. Las principales circunstancias que se tomaron en consideracion fueron: la similitud de los
signos; la similitud de los productos, habida cuenta de los métodos de produccion y las propiedades
organolépticas; la fecha de registro de la marca de fébrica o de comercio; € reconocimiento de la
marca de fébrica o de comercio en los distintos Estados miembros de las CE, habida cuenta, en
particular, del nivel de exportacion; y las précticas de etiquetado de la marca de fabrica o de comercio
y laindicacion geogréfica propuesta.

192.  Enlo fundamenta se concluyé que s bien los productos eran similares, los signos no eran 1o
bastante similares para inducir a error a publico, habida cuenta del grado de reconocimiento de la
marca de fébrica o de comercio en los distintos Estados miembros.

Pregunta 144

El Grupo Especial toma nota de que en € Reglamento (CE) N°1107/96 de la Comision
(presentado en RECL - Prueba documental 3a), por la que se efectud € registro de numerosas
indicaciones geograficas, se citan los apartados 2 y 3 dd articulo 14 de Reglamento
(CEE) N°2081/92. ¢COmo setuvieron en cuenta los apartados 2 y 3 del articulo 14 en e registro de
esas indicaciones geogr aficas?

193. Como ya se ha explicado, € apartado 2 del articulo 14 no es aplicado por la autoridad
encargada del registro (véase la respuesta de las CE a la pregunta 66). Incumbe a los tribunaes
decidir sl una marca de fébrica o de comercio estaincluida en una de las situaciones mencionadas en
el apartado 1 ddl articulo 13y, en caso afirmativo, si |la marca de fabrica o de comercio tiene derecho
a coexigtir de conformidad con € apartado 2 del articulo 14 o debe invalidarse o revocarse de
conformidad con la Directiva sobre marcas y la Directiva de la marca comunitaria

194. El Reglamento 1107/96 prevé e registro de denominaciones notificadas por los Estados
miembros de conformidad con el anterior articulo 17 del Reglamento 2081/92. En el contexto de ese
procedimiento, las autoridades de las CE redlizaron la evaluacion prevista en € apartado 3 del

articulo 14 cuando, debido a las preocupaciones expresadas directamente por |as partes interesadas o
por los Estados miembros, tuvieron conocimiento de la existencia de una marca de fébrica o de
comercio posiblemente conflictiva
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195. Lacitaquefiguraen lapregunta es unareferenciaimplicitaa caso Bayerisches Bier. Debido
alas preocupaciones expresadas por los titulares de las marcas de fabrica o de comercio en cuestion y
por agunos Estados miembros, las ingtituciones de las CE no pudieron llegar a una decision con
respecto a esa denominacion en la fecha de adopcion del Reglamento 1107/96. En consecuencia, la
denominacion siguid protegida a nivel nacional de conformidad con € segundo apartado del articulo 1
del Reglamento 1107/96.

Pregunta 145

Conreferencia al parrafo5 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, sirvanse formular
sus observaciones sobre las proposiciones que siguen:

a) la frase "no prejuzgaran la posibilidad de registro ni la validez del registro de una
marca de fabrica o de comercio” se limita a crear una excepcion respecto de las
obligacionesdel parrafo 3 del articulo 22y el parrafo 2 del articulo 23, de denegar o
invalidar € registro de marcas; y

b) la frase "no prejuzgaran... el derecho a hacer uso de dicha marca" selimita a crear
una excepcion a las obligaciones del parrafo 2 del articulo 22 y el péarrafo 1 del
articulo 23 de establecer los medios legales para impedir ciertos usos, y no crea
ningun derecho de contenido positivo.

196. El parrafo 5 del articulo 24 no es una "mera excepcion” de las obligaciones establecidas en las
disposiciones de la Seccion 3de laParte Il del Acuerdo sobre los ADPIC a que se hace referenciaen
lapregunta. La sugerencia que se hace en la pregunta yerra en dos aspectos fundamentales.

197.  En primer lugar, € parrafo 5 del articulo 24 se aplica con respecto a las "medidas adoptadas
para aplicar esta Seccidon”, y no slo a las disposiciones citadas en la pregunta. De conformidad con
el parafo 1 dd articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros pueden otorgar a las
indicaciones geogréficas una proteccion més amplia que la exigida en las disposiciones de la Seccion
3 delaPate |l citadas en la pregunta, a condicion de que tal proteccidn no infrinja otras disposiciones
del Acuerdo sobre los ADPIC. Esa proteccion adiciona esta sujeta a la norma establecida en €

parrafo 5 del articulo 24, a igua que la proteccién minima requerida por las disposiciones de la
Seccién 3de laParte |l citadas en la pregunta.

198.  En segundo lugar, € parrafo 5 de articulo 24 esta redactado en términos dispositivos, en
contraste con las genuinas excepciones establecidas en los parrafos 4, 6, 7'y 8dd articulo 24. Como
consecuencia de ello, al limitar las obligaciones de proteger las indicaciones geogréficas establecidas
en los articulos 22 y 23, d parafo 5 dd articulo 24 impone simulténeamente a los Miembros
obligaciones correlativas por 10 que respecta a la proteccion de las marcas de fébrica o de comercio
gue van més alla de las previstas en la Seccion 2 de la Parte 1.

199.  Lossiguientes dos g emplos tal vez puedan ilustrar 1o anterior:

XVI. Supongase que laley de marcas de fabrica o de comercio de un Miembro estipula que
una marca de fébrica o de comercio que incluya una indicacion geogréfica o consista
en ella no se registrara o, S se registra, sera invalidada.™ Esto va més alla de la
obligacién estipulada en € parrafo 3 del articulo 22. Sin embargo, no hay en la

4 Este ejemplo no es hipotético. En la préactica, muchos Miembros prohiben el registro de marcas de
fébrica o de comercio que incluyen indicaciones geograficas o consisten en ellas. Por gemplo, €l articulo 61 de
la Ley de Marcas de féabrica o de comercio de Australia de 1995 (CE - Prueba documental 103) permite
oponerse al registro de un signo que contenga unaindicacion geograficao consistaen ella
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Seccién 2 de la Parte |1 y, mas concretamente, en el parrafo 2 del articulo 15, nada
que impida a un Miembro promulgar esa proteccion adicional de las indicaciones
geograficas. No obstante, s una marca de fébrica o de comercio se haregistrado, o s
su registro se ha solicitado, antes de cualquiera de las dos fechas mencionadas en €

parafo 5 dd articulo 24, d Miembro en cuestion no podria, en virtud de esa
disposicion, invalidar esa marca de fabrica o de comercio por € hecho de que sea
idéntica o similar a una indicacioén geografica. Esta obligacion de no invalidar

determinadas marcas de fabrica o de comercio no es consecuencia de la Seccién 2 de
laParte |1, ni del parrafo 3 del articulo 22, sino exclusivamente de |o dispuesto en el

parafo 5 del articulo 24.

XVII. Supodngase que la ley de marcas de fébrica o de comercio de un Miembro prohibe la
utilizacion de cuaquier marca de fébrica 0 de comercio adquirida por € uso que sea
idéntica o smilar a una indicacion geografica reconocida posteriormente. Esta
prohibicion va mas ala de la obligacién establecida en € parrafo 2 del articulo 22.
Sin embargo, seria plenamente compatible con la Seccion 2 de la Parte 11, que prevé
la "posibilidad"”™ de conceder derechos relativos a marcas de fébrica o de comercio
sobre la base del uso, pero no impone la obligacion de hacerlo. En consecuencia, 10s
Miembros son libres de otorgar, limitar o retirar esos derechos a su libre arbitrio. No
obstante, si 1os derechos relativos ala marca de fébrica o de comercio en cuestion se
han adquirido antes de cuaquiera de las fechas mencionadas en € parafo 5 de
articulo 24, e Miembro de que se trate no podra prohibir el uso de esa marca de
fébrica o de comercio en virtud del parrafo 5 del articulo 24. Una vez més, esa
obligacion no es consecuencia de la Seccion 2 de la Parte 11, ni del parrafo 2 del
articulo 22, sino exclusivamente de lo dispuesto en € parrafo 5 del articulo 24.

200. Como demuestran los dos gemplos anteriores, € parafo 5 de articulo 24 impone
obligaciones autdbnomas por |0 que respecta a la proteccién de las marcas de fébrica o de comercio
gue van mas alla de las obligaciones establecidas en la Seccion 2 de la Parte II. En consecuencia,
seria manifiestamente incorrecto caracterizar € parrafo 5 del articulo 24 como una "mera excepcion”
de las obligaciones establecidas en otras disposiciones de la Seccidon 3. Las "excepciones' eximen del
cumplimiento de una obligacion estipulada en otra disposicion.”®  No imponen por si mismas
obligaciones positivas.

201.  Por las razones arriba expuestas, € parrafo 5 del articulo 24 no es una "excepcion”. Antes
bien, establece una norma positiva que define en forma global las fronteras entre la proteccion que los
Miembros tienen que conceder (de conformidad con los articulos 22 y 23) o pueden conceder
(de conformidad con € parrafo 1 del articulo 1) a las indicaciones geogréficas, asi como la proteccién
gue los Miembros tienen que conceder (de conformidad con la Seccién 2 de la Parte I1) o pueden
conceder (de conformidad con el parrafo 1 del articulo 1) ala subcategoria de marcas de fabrica o de
comercio "amparadas en la clausula de anterioridad", tal como se define en e parafo 5 del

articulo 24. Esa norma establece derechos y obligaciones que son distintos y se aplican en lugar de
los previstos en la Seccion 2, incluido € parrafo 1 del articulo 16, y en otras partes de la Seccion 3
con respecto a otras marcas de fabrica o de comercio.

202.  La norma especia para las marcas de fébrica o de comercio amparadas en la clausula de
anterioridad estipulada en € parrafo 5 del articulo 24 tiene por finalidad establecer un compromiso
entre la proteccion de las marcas de fébrica o de comercio y la proteccion de las indicaciones
geogréficas y debe interpretarse a la luz de ese objetivo. Por un lado, € parrafo 5 del articulo 24

> Véase el parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

78 \/éase |a Segunda comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 171.
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limita e derecho de los Miembros, en virtud de la Seccién 2 de la Parte 11, a denegar e invaidar €
registro de una marca de fébrica o de comercio porque es idéntica o similar a una indicacion
geogréfica. Sin embargo, al mismo tiempo, € parrafo 5 del articulo 24 limita las obligaciones que
normamente se seguirian del registro de una marca de fébrica 0 de comercio de esas caracteristicas
con arreglo a parrafo 1 del articulo 16 al estipular que € titular de la marca de fébrica o de comercio
tendrd "d derecho a hacer uso de dicha marca’, pero no e derecho aimpedir € uso de la marca de
fébrica o de comercio por los titulares de los derechos relativos a la indicacion geografica. Esa
limitacién, sin embargo, no representa una verdadera restriccion de la protecciéon de las marcas de
fébrica o de comercio prevista en € parrafo 1 del articulo 16, porque se aplica Unicamente dentro de
los limites de la proteccion adicional previstaen e parrafo 5 del articulo 24 con respecto alas marcas
de fébrica o de comercio "amparadas en la clausula de anterioridad", que va mas ala de la requerida
por la Seccion 2 de la Parte 1.

Pregunta 146

El Grupo Especial toma nota de las respectivas posiciones de las CE y los Estados Unidos
acerca del gercicio smultaneo de derechos respecto del uso (parrafo 309 del escrito de réplica de
las CE y parrafo 119 del escrito de réplica de los Estados Unidos). Sin perjuicio de las opiniones de
las CE sobre € parrafo5 del articulo 24, ¢habria algun conflicto practico entre los derechos que
establecen el parrafo 1 del articulo 16 y € parrafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC en
cuanto a impedir ciertos usos? Srvanse indicar en qué circunstancias es imposible que ocurran
simultaneamente las dos cosas siguientes:

5. gue € titular de una marca de fabrica o de comercio impida € uso de un signo
cuando eso uso daria lugar a probabilidad de confusion (conforme al parrafo 1 del
articulo 16); y

6. gue € titular de una indicacion geografica impida € uso de una indicacion que

induzca a error en cuanto al origen geografico del producto o constituya un acto de
competencia desleal (conforme al parrafo 2 del articulo 22), salvo s alega que la
marca es idéntica o similar a una indicacién geogréfica (conforme al parrafo 5 del
articulo 24).

203.  Las CE no han aducido que hay un "conflicto" entre los derechos conferidos por €l parrafo 1
del articulo 16 y por € parrafo 2 del articulo 22 (o €l parrafo 1 del articulo 23) porque es "imposible"
gjercitar anbos simulténeamente.

204.  Anteshbien, las CE han observado que € gercicio simultdneo de esos dos derechos conduciria
aunasituacion en laque ni €l titular de la marca de féorica o de comercio ni los titulares de derechos
relativos a las indicaciones geograficas podrian utilizar € signo que es objeto de su respectivo
derecho.

205. Aungue ni e parafo 1 del articulo 16 ni €l parrafo 2 del articulo 22 (o € parrafo 1 del

articulo 23) confieren expresamente un derecho, de contenido positivo, a utilizar una marca de fébrica
o de comercio o a utilizar una indicacion geografica, respectivamente, ese derecho estaimplicito en la
proteccion otorgada por esas disposiciones. El derecho a excluir a otros del uso de un signo, ya sea
como marca de fabrica o de comercio 0 como indicacion geogréfica, careceria de sentido s los
titulares de ese derecho no estuvieran facultados para usar ellos mismos € signo.

206. El gercicio smultdneo de los derechos conferidos por € parrafo 1 del articulo 16 y

parrafo 2 del articulo 22 (y € parrafo 1 del articulo 23) impediria que ambos derechos cumplieran la
funcion parala que se otorgan y los privaria de su razon de ser, que es asegurarse de que € titular del
derecho pueda disfrutar del derecho a utilizar e signo con exclusividad. Al hacerlo, € gercicio
simultaneo de los derechos concedidos por € parrafo 1 del articulo 16 y € parrafo 2 del articulo 22 da
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lugar a un genuino "conflicto" de contenido, cuando no de forma. Ese "conflicto” es resuelto por €
parafo 3 de articulo 22 (y e parafo 2 del articulo 23), que prevé la invalidacion de la marca de
fébrica o de comercio, dando asi en la practica prioridad alaindicacion geografica. Sin embargo, esta
"norma de conflicto” no se aplica alas "marcas de fabrica o de comercio amparadas en la clausula de
anterioridad”, tal como se definen en e péarrafo 5 dd articulo 24, que estan sujetas a una norma
distinta, como se explica en la respuesta a la pregunta anterior.

Pregunta 147

El parrafo 5 del articulo 24, en |a forma finalmente acordada, contiene la frase "las medidas
adoptadas para aplicar esta seccién no prejuzgaran la posibilidad de registro ni la validez del
registro de una marca de fabrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dichamarca". Srvanse
formular observaciones sobre la aseveracion de que durante las negociaciones de la Ronda Uruguay
existio discrepancia acerca de s correspondia dar a la disposicion del Proyecto de Bruselas que
precedid este texto un caracter facultativo y no imperativo, y los términos escogidos fueron parte de
un esfuerzo encaminado a lograr acuerdo sobre la cuestion del carécter imperativo o facultativo de
la disposicion.

207. Como se sugiere en la pregunta, algunos participantes en las negociaciones opinaron que €
parrafo 5 del articulo 24, como las demés excepciones incluidas en € articulo 24, debia ser facultativo
en lugar de imperativo. Entre otras razones, porque una "excepcion imperativa' tendria € resultado
anomalo de imponer a los Miembros obligaciones con respecto a la proteccion de las marcas de
fébrica o de comercio que van més alla de las acordadas como parte de la Seccion 2 de la Parte 1.

208. Ademés, como se sugiere en la pregunta, el texto del parrafo 5 del articulo 24 consagra un
compromiso. Las CE y otros participantes acordaron hacer imperativa la "excepcion” en €
entendimiento de que los titulares de marcas de fabrica o de comercio tendrian "el derecho a hacer
uso" de la marca de fébrica o de comercio, como se especifica expresamente en € parrafo 5 del
articulo 24, pero no € derecho a excluir € uso de la marca de fébrica 0 de comercio por los titulares
de derechos relativos a la indicacion geografica.

Pregunta 148

¢Cuadl es el significado de la frase "cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion”,
empleada en € parrafo 1 dd articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC?

209. Laspaabras "cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion” deben interpretarse en e

contexto del parrafo 1 del articulo 15. La finalidad de una marca de fabrica o de comercio es

distinguir los productos de una empresa dada de los de otras empresas. Por consiguiente, hay una
"probabilidad de confusién” cuando la utilizacion de un signo da lugar a una probabilidad de que €

publico no pueda distinguir los productos del titular de una marca de fébrica o de comercio registrada
de los productos de otras empresas que ostenten € signo en cuestion.

¢COmo deberia evaluarse esa probabilidad de confusién?

210. El Acuerdo sobre los ADPIC no ofrece una orientacion especifica para evauar la
probabilidad de confusion. En la préctica, la mayoria de los Miembros aplican criterios similares.

211. Laley de Marcas de fébrica o de comercio del Canada, que es una de las pocas en las que se
especifican |os criterios para evaluar la probabilidad de confusion, establece lo Siguiente’:

" Articulo 6 (5) de la Ley de Marcas de fabrica o de comercio del Canada (CE - Prueba
documental 73). Sin cursivasen el original.
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Para determinar s las marcas de fébrica o de comercio o los nombres comerciales
inducen a confusion, € tribuna o € Registrador, segin proceda, tendra en cuenta
todas |as circunstancias del caso, entre ellas

a) e caécter digtintivo inherente de las marcas de fabrica o nombres
comercialesy la medida en que han llegado a ser conocidos;

b) el tiempo que las marcas de fabrica o de comercio o0 los nombres comerciales
se hayan estado utilizando;

C) la naturaleza de los bienes, servicios o negocios;
d) la naturaleza de | as transacciones comerciales; y
e) el grado de semejanza entre lar marcas de fabrica o los nombres comerciaes

por su gpariencia 0 sonido o por las ideas que sugieren.

212.  En € décimo considerando de la Directiva de marcas de fabrica o de comercio de las CE se
afirma que la apreciacion de la probabilidad de confusion

depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en €
mercado, de la asociacion que puede hacerse de ella con € signo utilizado o
solicitado, dd grado de similitud entre la marcay € signo y entre los productos o
servicios designados.

213. Al interpretar € punto b) del apartado 1 del articulo 4 de la Directiva sobre marcas de fébrica
0 de comercio, que es & equivalente del parrafo 1 del articulo 16, € TJC ha afirmado lo siguiente™:

el riesgo de confusion por parte del publico... debe apreciarse globalmente, teniendo
en cuenta todos |os factores del supuesto concreto que sean pertinentes...

La apreciacion global del riesgo de confusién implica una cierta interdependencia
entre los factores tomados en consideracion, y en particular, la similitud entre las
marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Asi, un bajo
grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado
por un elevado grado de similitud entre las marcas, y alainversa...

Por otra parte... €l riesgo de confusion es tanto mas elevado cuanto mayor resulta ser
el caracter distintivo de la marca anterior... como la proteccién de una marca
registrada depende, seguin laletrab) del apartado 1 del articulo 4 de la Directiva, de la
existencia de un riesgo de confusion, aquellas marcas que tienen un elevado carécter
distintivo, bien intrinseco, o bien gracias a 1o conocidas que son en e mercado,
disfrutan de una mayor proteccion que las marcas cuyo carécter distintivo es menor.

214.  En los Estados Unidos, los tribunales han estimado que los siguientes factores pueden ser
pertinentes para determinar la probabilidad de confusion’:

1 La similitud o dismilitud de las marcas en su totalidad por 1o que respecta a
su apariencia, sonido, connotacion e impresién comercial.

8 Caso C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro Goldwyn-Mayer Inc., [1998] ECR I-5507,
parrafos 16 y siguientes (CE - Prueba documental 71). Sin cursivasen el original.

S E.I. Du Pont De Nemours & Co., Application of, 476 F. 2d 1357 (Cust. & Pat. App. 1973), 26 (CE -
Prueba documental 73). Sin cursivas en €l original.
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2 Lasimilitud o dismilitud y la naturaleza de los bienes o servicios tal como se
describen en una solicitud o registro 0 en conexion con los cuales esta en uso una
marcaanterior.

3 La similitud o disimilitud de canales comerciaes establecidos y de probable
continuidad.
4) Las condiciones en las que se hacen las ventas y |os compradores a quienes se

hacen, es decir, € "impulso” en contraste con la compra cuidadosa, discriminatoria.

5) La fama de la marca anterior (ventas, publicidad, tiempo de uso).

6) El nimero y la naturdeza de marcas similares en uso para productos
similares.

7 Lanaturalezay la medida de cualquier confusion real.

8) El tiempo durante el cual y las condiciones en las cuales ha habido un uso

concurrente sin pruebas de confusion real.

9 Ladiversidad de productos en los que se usa 0 no se usa una marca (marca de
la casa, marca "familiar", marca de producto).

10) La vinculacion en € mercado entre e solicitante y € titular de una marca

anterior:

a) un mero "consentimiento” para registrar o utilizar;

b) disposiciones de acuerdos destinados aimpedir la confusion, es decir,
limitaciones del uso continuado de las marcas por cada parte;

C) asignacion de marca, solicitud, registro y clientela del negocio
vinculado;

d preclusion atribuible al titular de la marca anterior e indicativa de
fata de confusion.

11) La medida en que cada solicitante tiene derecho a excluir a otros del uso de su
marca en sus productos.

12) La medida de posible confusion, es decir, S es de minimis o sustancial.
13) Cualquier otro hecho establecido probatorio del efecto de la utilizacion.

¢En qué se diferencia esa evaluacion de la que corresponde al apartado 3 del articulo 14 del
Reglamento (CEE) N° 2081/92?

215. La evauacion efectuada por las autoridades de las CE con arreglo a apartado 3 del
articulo 14 es andloga a la evaluacion efectuada por las autoridades de las CE encargadas de las
marcas e fébrica o de comercio con objeto de establecer s e uso de una marca de fébrica o de
comercio posterior dara lugar a una probabilidad de confusion con una marca de fabrica o de
comercio anterior. Al aplicar €l apartado 3 del articulo 14, las autoridades encargadas del registro, o
los tribunales, segin proceda, deberan tener en cuenta todos los factores pertinentes, incluida, en
particular, la similitud de productos y signos. Como se ha explicado, la duracion del uso, € renombre
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y la notoriedad se mencionan expresamente en € apartado 3 del articulo 14 porque las indicaciones
geogrédficas, cuando se utilizan como marcas de fébrica o de comercio, son principalmente
descriptivas y no distintivas.

En particular:

7. ¢como deberian evaluarse la probabilidad de confusion y la posibilidad de inducir a
error al consumidor respecto de una marca cuyos derechos no han sido adquiridos
mediante & uso?

216.  En principio, los criterios para evaluar la probabilidad de confusién/posibilidad de inducir a
error son los mismos con independencia de s la marca de fabrica o de comercio anterior se ha
adquirido mediante registro o mediante € uso.

b) ¢con referencia a qué momento deberian evaluarse la probabilidad de confusiony la
posibilidad de inducir a error al consumidor?

217.  La"probabilidad de confusion” se evalla a la fecha del registro de la marca de fabrica o de
comercio posterior y/o ala fecha de la infraccidn, en funcion del tipo de procedimiento en e marco
del cual se degay de las peculiaridades de cada sistema juridico para la proteccion de las marcas de
fébrica o de comercio.

218. La"poshilidad de inducir a error" a los efectos del apartado 3 del articulo 14 se evalla ala
fecha del registro de laindicacion geografica. No obstante, s € titular de una marca de fabrica o de
comercio plantea la invalidez del registro posteriormente, podria apoyarse en cualquier circunstancia
intermedia pertinente, como, por giemplo, casos de confusion real, para demostrar que la evaluacion
inicial fue deficiente.

C) ¢Son necesariamente pertinentes respecto de ambos andlisis € renombre y la
notoriedad de la marcay la duracién del uso dela misma?

219.  Si, edtos criterios son pertinentes en todos los casos.  Sin embargo, ello no quiere decir que
tendrén la misma importancia en todos los casos. Como ha puesto de relieve € Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas, los criterios para evaluar la probabilidad de confusién son
"interdependientes’.®® En general, cuanto més similares sean los signos, menos importantes serén
estos criterios. Por otro lado, cuanto "mas débil" (es decir, menos inherentemente distintiva) sea la
marca de fabrica o de comercio, més importantes seran estos criterios. Términos que se consideran, o
que pueden razonablemente considerarse, como indicaciones geogréficas, son principamente
descriptivos y no distintivos como las marcas de fabrica o de comercio. De hecho, € registro de esos
términos como marcas de fébrica o de comercio solo deberia permitirse en la medida en que hayan
adquirido caréacter distintivo mediante el uso. Por ese motivo, esimprobable que e publico confunda
una indicacion geogréfica con una marca de fébrica o de comercio consistente en esa indicacion
geogréfica s lamarca de fébrica o de comercio nunca se ha utilizado y no goza de reconocimiento.

220. Sup6ngase, por gemplo, que & nombre Austrdia, que Austradia alega congituye una
indicacién geogréfica para vino, se hubiera registrado en las CE como una marca de fébrica o de
comercio para vino, pero que esa marca de fabrica o de comercio nunca se hubiera utilizado. Es
improbable que e publico de las CE confundiera € vino que ostentara la indicacion geogréfica
"Augtralia’ con € vino de la marca de fabrica o de comercio "Australia’, totalmente desconocida, a
pesar de laidentidad de los nombres.

8 Caso C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro Goldwyn-Mayer Inc., [1998] ECR 1-5507,
parrafos 16 y siguientes (CE - Prueba documental 71).
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Pregunta 149

¢Cuadles son las diferencias entre la "confusion" mencionada en el parrafo 1 del articulo 16
del Acuerdo sobrelos ADPIC y la"induccion a error™ mencionada en el parrafo 2 del articulo 22 del
mismo Acuerdo? ¢Tienen alguna influencia en € criterio aplicable a la "induccion a error”, del
apartado 3 del articulo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/927?

221.  El sentido de las palabras "induzca a error" en e parrafo 2 del articulo 22 (y € parrafo 3 del
articulo 22) del Acuerdo sobre los ADPIC no pregjuzga € sentido de las palabras "inducir aerror” en €
apartado 3 dd articulo 14 del Reglamento 2081/92.

222. En primer lugar, € apartado 3 del articulo 14 debe interpretarse en e contexto de
Reglamento 2081/92, incluidos, en particular, € apartado 4 y € punto b) del apartado 5 del articulo 7,
y de conformidad con las normas y principios de interpretacion del derecho Comunitario.

223.  Ademés, d apartado 3 del articulo 14 del Reglamento 2081/92 y € parrafo 2 del articulo 22
(y & péarrafo 3 del articulo 22) del Acuerdo sobre los ADPIC regulan cada uno de €ellos situaciones
distintas. La finalidad del apartado 3 del articulo 14 es impedir € uso de una indicacion geogréfica
cuando pueda dar lugar a un error por lo que respectaala"identidad del producto”. En otras palabras,
para evitar que € publico confunda los productos que ostentan la indicacion geogréfica con los
productos de una empresa dada que ostenta una marca de fébrica o de comercio anterior. Este es €
mismo tipo de error que se aborda en € parrafo 1 del articulo 16 & Acuerdo sobre los ADPIC.
En contraste, los parrafos 2 y 3 del articulo 22 abordan una situacién en la que el uso de un signo en
conexion con un producto puede dar lugar a un error por 1o que respecta a origen geogréfico de ese
producto.

224.  Aun suponiendo que € parafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC fuera
pertinente para la interpretacion del apartado 3 del articulo 14, del mero hecho del parrafo 1 del

articulo 16 y € péarrafo 2 ddl articulo 22 (y € parrafo 3 dd articulo 22) del Acuerdo sobre los ADPIC
utilicen diferentes términos no se sigue que tengan por finalidad establecer normas sustancialmente
distintas, y mucho menos que € parrafo 2 dd articulo 22 (y € parrafo 3 dd articulo 22) impongan una
norma mas rigurosa, contrariamente a lo afirmado por Australia.

225. Como reconoce Australia, uno de los sentidos corrientes de "inducir a error” es "inducir a
confusion".®  El hecho de que los dos términos puedan utilizarse en forma intercambiable en la
conversacion ordinaria, asi como en € contexto especifico de las disposiciones sobre marcas de
fébrica o de comercio, estailustrado, por gemplo, € siguiente pasgje del Manua de marcas de fabrica

0 de comercio dela OMPI, que explica el concepto de "probabilidad de confusion” afirmando que®

Una marca es similar a una marca anterior de modo susceptible de crear confusion
cuando es utilizada para productos similares y se parece tanto ala marca anterior que
corre € riesgo deinducir aerror a consumidor en cuanto a origen de los productos.

226. Audrdia aduce que una utilizacién que induce a error es una utilizacion "que provoca
positivamente un error”.®*  Sin embargo, Australia no explica lo que quiere decir con la palabra
"positivamente”. Los parrafos 2 y 3 ddl articulo 22 no requieren una "intencion” de inducir a error por
parte del infractor. Como pone de manifiesto € parrafo 3 del articulo 22, todo lo que se requiere es

81 Segunda comunicacion escrita de Australia, parrafo 104.

82 OMPI, Introduccion al derecho y a la préctica en materia de marcas, Conceptos Bésicos, Manual de
Formacion de la OMPI, Ginebra, 1994, parrafo 6.2.2 (CE - Prueba documental 108). Sin cursivasen el original.

83 Segunda comunicacion escrita de Australia, parrafo 104.
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gue el uso sea "de naturalezatal" que induzca a error, es decir, que pueda objetivamente dar lugar aun
error.

227.  El uso de paabras distintas en € parrafo 1 del articulo 16 y € parrafo 2 del articulo 22 (y €
parrafo 3 del articulo 22) reflga e hecho de que cada uno de ellos afecta a un tipo de error distinto.
El parafo 1 del articulo 16 aborda una situacion en la que € uso de dos signos similares para
productos similares por dos empresas distintas tiene por consecuencia que € publico no pueda
digtinguir entre los dos signos 'y cometa e error de confundir los productos de una de las empresas
con los de la otra. En contraste, los parrafos 2 'y 3 del articulo 22 abordan una situacion en la que €
uso de un signo en conexion con un producto induce a publico a error por 1o que respecta a origen
geogréfico de ese producto. El término "confusion” no seria adecuado para describir € tipo de error
que se aborda en los parrafos 2 y 3 del articulo 22, porque ese error no conlleva la imposibilidad de
distinguir entre dos signos para productos de dos empresas distintas.

Pregunta 151

Sirvanse formular observaciones sobre la idea de que el parrafo 3 del articulo 24 del
Acuerdo sobre los ADPIC se inserté en el proyecto de texto en noviembre de 1991 con €l fin de
aclarar que las disposiciones de la Seccién 3 de la Parte |1 que establecen excepciones no pueden
invocarse para justificar una disminucion de la proteccién que los Miembros otorgaban
anteriormente a las indicaciones geograficas.

228.  Suponiendo que laidea ala que se hace referencia en la pregunta fuera correcta, y suponiendo
ademés que la interpretacion del parrafo 5 del articulo 24 propugnada por 1os reclamantes también lo
fuera, € parafo 5 del articulo 24 seria una de las "disposiciones de la Seccidn 3 que establecen
excepciones'. Por consiguiente, los Miembros no podrian apoyarse en € parrafo 5 del articulo 24
como "justificacion” para reducir la proteccion de las indicaciones geograficas preexistente.

Pregunta 152

S los Miembros estan obligados a disminuir la proteccion anterior de las indicaciones
geograficas para que los titulares de marcas de fabrica o de comercio puedan hacer valer los
derechos que les otorga €l parrafo 1 del articulo 16 frente a las indicaciones geograficas, ¢no surge
esa obligacion del parrafo 1 del articulo 16 y no de la expresion "al aplicar esta Seccién”, empleada
en el parrafo 3 de articulo 24?

229. No. Con areglo alainterpretacion del parrafo 5 del articulo 24 propugnada por los propios
reclamantes, la obligacion de reducir la proteccion derivaria de la obligacion impuesta por € parrafo 5
del articulo 24 y no del parrafo 1 del articulo 16. Si no fuera por €l parrafo 5 del articulo 24, los
Miembros estarian facultados para invalidar y prohibir e uso de marcas de fébrica o de comercio
"amparadas en la clausula de anterioridad”, tal como se definen en d parrafo 5 de articulo 24,
basdndose en que son idénticas o similares a una indicacion geogréfica, a igua que estan facultados
para denegar o invalidar otras marcas de fabrica o de comercio por esos motivos.

Pregunta 153

Sn perjuicio de la posicién que sostienen las CE de que no se registraria una indicacion
geogr &fica que fuera similar a una marca de fabrica o de comercio en forma que pudiera dar lugar a
confusion, si a pesar de ello se registrase alguna, ¢de qué modo seria "limitada” esa excepcion? En
particular: ¢podrian limitarse los derechos ddl titular de la indicacion geogréfica en forma que se
minimizara la probabilidad de confusién?

230. Laexcepcion eslimitada' porque solo permite la utilizacion de una denominacion registrada
en relacion con productos que sean originarios de la zona designada por la indicacién geogréfica y
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que, ademas, satisfagan todos los requisitos pertinentes establecidos en los pliegos de condiciones
aprobados. El titular de la marca de fabrica o de comercio conserva e derecho aimpedir e uso de la
denominacion por cualquier persona en relacion con cualquier producto originario de una zona
geogréfica distinta o que no satisfaga lo dispuesto en € pliego de condiciones.

231.  Como han explicado las CE*, e posible universo de usos abarcados por la excepcion aegada
por las CE es més reducido que € posible universo de usos de otros términos descriptivos, como una
indicacion de procedencia que no cumple los requisitos de una indicacion geogréfica o un término
utilizado para describir las caracteristicas de un producto. Sin embargo, tanto Australia como los
Estados Unidos reconocen aparentemente que € uso de esos términos haria posible una excepcion en
virtud ddl articulo 17.

232.  El articulo 17 no contiene ninguna prescripcion en virtud de la cual la "probabilidad de
confusion” deba "minimizarse”’. De hecho, una prescripcion de esa naturaleza obraria en menoscabo
del equilibrio de intereses distintos requerido por la segunda condicion establecida en € articulo 17.
S d término "limitada" obligara a reducir la probabilidad de confusiéon a lo estrictamente necesario,
no haria fata "tener en cuenta’, como condiciéon separada, 10s intereses del titular de la marca de
fébrica o de comercio y de los terceros.

233.  En cualquier caso, la excepcion invocada por las CE limita la probabilidad de confusion en
dos formas distintas.

234.  En primer lugar, aunque la interpretacion del apartado 3 del articulo 14 propugnada por los
reclamantes fuera correcta, y esa disposicion no impidiera € registro de todas las indicaciones
geogréaficas que den lugar a una probabilidad de confusion con una marca de fabrica o de comercio
anterior, €llo no obstaria para que € apartado 3 del articulo 14 impidiera e registro en los casos en
gue la probabilidad de confusién fuera mayor, debido a reconocimiento de que disfruta la marca de
fébrica o de comercio.

235.  En segundo lugar, la utilizacion de la indicacion geogréfica esta sujeta a las prescripciones de
la Directiva 2000/13 sobre etiquetado, presentacion y publicidad de productos alimenticios®, y en
particular a punto a) del apartado 1 del articulo 2, que establece que "dl etiquetado y las modalidades
segun las cuales se realice no deberan... ser de tal naturaleza que induzcan a error al comprador”. Esto
es aplicable, entre otras cosas, con respecto a cualquier declaracion que induzca a error por lo que
respecta a productor o € nombre comercia de los productos.

236. Ademés, @ apartado 1 dd articulo 3 de la Directiva 2000/13 requiere que las etiquetas
indiquen, entre otras cosas:

7 el nombre o larazon socia y la direccion del fabricante o del embalador o de
un vendedor establecido dentro de la Comunidad ...

8) el lugar de origen o de procedencia en los casos en que su omision pudiera
inducir a error al consumidor sobre € origen o la procedencia rea del producto
aimenticio.

84 Segunda comunicacion escrita de las CE, péarrafo 338. Segunda declaracion oral de las CE,
parrafos 213-218.

85 CE - Prueba documental 30.
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237.  La obligacion de exponer esos detales en la etiqueta limita € riesgo de que la indicacion
geogréfica pueda confundirse con el nombre comercial de los productos.®®

238. Ademés, d uso de indicaciones geogréficas registradas esté sujeto a la Directiva 84/450, en
materia de publicidad engafiosa.®’

239.  Por dltimo, la utilizacion de indicaciones geogréficas registradas esta sujeta a las leyes sobre
competencia dedea de los Estados miembros, incluida tanto la legidacion especifica como la
jurisprudencia basada en normas generales de responsabilidad. Uno de los aspectos normalmente
abarcados por esas leyes es laimitacion de etiquetas y embal@'es en los casos en que no pueda tratarse
como una infraccion de una marca de fébrica o de comercio.®

240. La obligacion de utilizar las indicaciones geogréficas registradas de conformidad con las
Directivas sobre etiquetado y sobre publicidad engafiosay con las leyes sobre competencia desleal es
equivalente a las prescripciones norma mente establecidas en las excepciones previstas en las leyes de
marcas de fabrica o de comercio de muchos Miembros con respecto a uso de términos descriptivos,
incluidos los utilizados para indicar € origen geogréfico, y en la préctica tiene los mismos efectos.

Por gemplo:

El articulo 122(1)(b)(i) de la Ley de Marcas de fébrica o de comercio de Augrdia
de 1995 estipula que una persona no infringe una marca de fébrica o de comercio
registrada cuando

La persona utiliza un signo de buena fe para indicar € ...
origen geogréfico ... de los productos ...

El aticulo 19(3) de la Ordenanza de Marcas de fébrica o de comercio de
Hong Kong™ establece lo siguiente:

Una marca de fébrica o de comercio registrada no se infringe
por - ... ) la utilizacion de signos que sirven para designar el
. origen geografico ... de productos .. sempre que la

8 En Sociedad Anénima Vifia Santa Rita v. U.S. Dept. of the Treasury, 193 F. Supp. 2d 6 (D.D.C 2001)
(CE Pruebadocumental 48), el ATF adujo, y €l tribunal acepto, que:

... la exigencia de que en los productos nacionales se indiquen el nombre y la direccién del
embotellador o el empaguetador reduce al minimo la probabilidad de confusion entre un vino
"Santa Rita Hills" y un producto de Santa Ritaen Chile o cualquier otro lugar.

87 CE - Prueba documental 31. En el apartado 2 del articulo 2, la publicidad engafiosa se define asf:

toda publicidad que, de una manera cualquiera, incluida su presentacién, induce a error o

puede inducir a error a las personas a las que se dirige o afectay que, debido a su carécter

engafoso, puede afectar su comportamiento econémico o0 que, por estas razones, perjudica o

es capaz de perjudicar aun competidor.

8 \/éase OMPI, Introduccion a derecho y a la practica en materia de marcas, Conceptos Bésicos,
Manual de Formacién de la OMPI, Ginebra, 1994, segunda edicion, paginas 97-100 (CE - Prueba
documental 82).

89 CE - Prueba documental 7.

90 CE - Prueba documental 94.
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utilizacion sea conforme a las précticas honestas en materia
industrial o comercial.

El articulo 95 de la Ley de Marcas de fabrica o de comercio de Nueva Zelandia,
de 2002%*, establece lo siguiente:

Una persona no infringe una marca de fébrica o de comercio
registrada si, de conformidad con practicas honestas en
materia industrial o comercid, utiliza - ... ¢) un signo para
indicar - i) ... € origen geogréfico...

El articulo 28 de la Ley de Marcas de fébrica o de comercio de Singapur ** establece
lo siguiente:

Una persona no infringe una marca de fabrica o de comercio
registrada cuando: ... b) utiliza un signo paraindicar i) 4 ...
origen geografico ... de productos o servicios ... y esa
utilizacién es conforme con practicas honestas en materia
industrial o comercial.

El articulo 34(1) de la Ley de Marcas de fébrica o de comercio de Sudéfrica®
establece lo siguiente:

Una marca de fabrica o de comercio registrada no se infringe
por ... b) la utilizacion por cualquier persona de cuaquier
descripcion o indicacion de buena fe ddl ... origen geogréafico
... de sus productos ... siempre que € uso previsto en €

parrafo b) ... sea compatible con una précticaleal.

El articulo 30(2) de la Ley de Marcas de fébrica o de comercio de la India, de 1999*,
establece lo siguiente:

Una marca de fabrica o de comercio registrada no se infringe
cuando - a) la utilizacion en relacion con productos ... indica
el ... origen geogréfico ...

El articulo 26(1) de la Ley de Marcas de fébrica o de comercio del Japon®® establece
lo siguiente:

Los efectos del derecho relativo a una marca de fébrica o de
comercio no afectaran alas siguientes marcas de fabrica o de
comercio ... i) marcas de fabrica o de comercio que indiquen,
en forma comun, € ... origen de los productos designados o
de productos similares adllos ...

91 CE - Prueba documental 80.

92 CE - Prueba documental 97.

93 CE - Prueba documental 98.

94 CE - Prueba documental 95.

9 CE - Prueba documental 104.
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El articulo 38 de la Ley de Marcas de fébrica o de comercio de Rumania® establece
lo siguiente:

El titular de una marca no podra pedir que se prohiba a otras
personas Utilizar, en € curso de operaciones comerciaes ...
b) indicaciones concernientes ... a origen geogréfico ... a
reserva de que se utilicen de conformidad con précticas
honestas.

El articulo 6 de laLey de Marcas de fébrica o de comercio de Islandia®” establece o
siguiente:

Siempre que la utilizacion sea conforme a practicas
comerciaes honestas, d titular de una marca de fébrica o de
comercio no podra prohibir a otros que utilicen en €
comercio o en los negocios. ... 2. descripciones del ... origen
... delos productos o servicios.

241.  Las excepciones arriba expuestas no establecen requisitos para utilizar una indicacién de
origen en coexistencia con una marca de fabrica o de comercio registrada, salvo Unicamente que dicha
utilizacion sea "de buena fe' o esté conforme con précticas comerciales o de negocios "honestas’,
"ledles’ 0 "adecuadas' 0 sea una utilizacion "comun", y, en consecuencia tendrian que considerarse
incompatibles con € articulo 17 s e Grupo Especid confirmara la interpretacion estricta de esa
disposicion propugnada por |os reclamantes.

242.  LapropiaDirectiva de lamarca comunitaria® establece lo siguiente:

El derecho conferido por la marca comunitaria no permitira a su titular que prohiba a
un tercero hacer uso, en € trafico econémico: ... b) de indicaciones relativas a... la
procedencia geogréfica ... dd producto ... sempre que ese uso se realice conforme a
las précticas ledles en materiaindustrial o comercial.

243. De manera analoga, €l apartado b) del articulo 12 del Reglamento ce la marca comunitaria
establece lo siguiente:

El derecho conferido por la marca comunitaria no permitira a su titular que prohiba a
un tercero hacer uso, en € tréfico econémico: ... b) de indicaciones relativas a... la
procedencia geogréfica ... del producto ... Ssempre que ese uso se realice conforme a
|as précticas leales en materiaindustrial o comercial.*®

244.  De dlo se sigue que aungue se permitiera a los titulares de marcas de fébrica o de comercio
gue hicieran valer sus derechos en virtud de la Directiva sobre marcas de fébrica o de comercio o la
Directiva de la marca comunitaria por 10 que respecta a un uso que induzca a confusion de una

% CE - Prueba documental 105.

97 CE - Prueba documental 106.

% \éase el punto b) del apartado 1 del articulo 6.

99 Véase la decision del TIC de 7 de enero de 2004 en el Caso C-100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH
& Co. v. Putsch GmbH, que ilustra la aplicacion del punto b) del apartado 1 del articulo 6 de la Directiva sobre

marcas de fébrica o de comercio por lo que respecta a las indicaciones geogréficas (CE - Prueba
documental 107).
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indicacion geogréfica registrada, como requieren |os reclamantes, los titulares de marcas de fébrica o
de comercio no por elo podrian impedir ese uso s éste tiene lugar "de conformidad con précticas
honestas en materia industrial o comercia”.

Pregunta 154

¢Cudles son, concretamente, "los intereses legitimos del titular dela marcay deterceros’, en
el sentido del articulo 17?

245.  Los titulares de marcas de fébrica o de comercio tienen interés en preservar € "valor"
econdmico de sus derechos!® Ese valor estd en funcion del reconocimiento de que sea objeto la
marca de fabrica o de comercio, o que a su vez guarda relacion con la duracién ddl uso y €
renombre/notoriedad adquiridos como resultado de dicho uso. Una marca de fabrica o de comercio
que nunca se ha utilizado y que es virtualmente desconocida tiene poco vaor intrinseco y podria
sustituirse facilmente sin perjuicios significativos para su titular.

246.  El "interéslegitimo" dd titular de una marca de fabrica o de comercio no debe equipararse d
pleno goce de los derechos de exclusividad otorgados por € parafo 1 dd articulo 16. Hay
circunstancias en las que €l gercicio de esos derechos puede no ser "legitimo"”, habida cuenta de la
finalidad para la que las marcas de fébrica 0 de comercio se han otorgado y/o habida cuenta de los
intereses legitimos de otras partes.

247. A ese respecto, en € asunto Canada - Patentes para productos farmacéuticos € Grupo
Especial rechaz6 un argumento en el sentido de que € titular de la patente tenia un "interés legitimo"
en "d pleno disfrute de sus derechos de patente”. El Grupo Especia observo, entre otras cosas, que'®™

. una definicion que equipara "legitimo interés’ a interés juridico no tiene
absolutamente ninguin sentido cuando se aplica a la Ultima frase del articulo 30, que
se refiere a los "intereses legitimos' de terceros. Los terceros son, por definicion,
partes que no tienen absolutamente ningun derecho legal a desempefiar las funciones
excluidas por los derechos de patente conferidos por e articulo 28. Una clausula
sobre excepciones que permitiera a los gobiernos tener en cuenta tales intereses
juridicos de terceros seria una clausula que les permitiria tener en cuenta algo
inexistente. Por Ultimo, la tercera condicion, S se interpreta como una proteccion
ulterior de los derechos legaes, seria esencialmente redundante, habida cuenta de la
proteccion muy similar de los derechos legales establecida en la primera condicion
dedl articulo 30 ("excepciones limitadas").

248.  Seguidamente, € Grupo Especia concluy6 que’®:

La expresidon "legitimos intereses’, para que tenga sentido en este contexto, ha de
definirse de la forma en que frecuentemente se utiliza en los textos juridicos, es decir,
como concepto normativo que exige la proteccion de intereses que son "justificables’
en d sentido de que estén apoyados por politicas publicas u otras normas sociaes
pertinentes.

100 | nforme del Grupo Especial, Estados Unidos - Articulo 110 5), parrafo 6.227.
191 | nforme del Grupo Especial, Canadé - Patentes para productos far macéuticos, parrafo 7.68.

102 | nforme del Grupo Especial, Canada - Patentes para productos farmacéuticos, parrafo 7.69.
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249.  Los "legitimos intereses de terceros' incluyen € interés comercia de otras partes que
producen o venden productos originarios en una zona determinada a la que se asocian una reputacion
0 caracteristica dadas a utilizarse € término que designa esa zona con objeto de describir sus
productos. Como se explica en la tercera Declaracion sobre Competencia Dedleal formulada por los
Estados Unidos'®

El que un reloj sea suizo, € que un vino provenga de California, € que € jarabe de
arce provenga de Vermont, o € que un vestido haya sido disefiado en Nueva York o
en Paris, son datos en los que los consumidores estan interesados y que por tanto los
vendedores desean divulgar en forma prominente.

250.  Los"legitimos intereses de terceros' incluyen también € interés de los consumidores en estar
informados sobre € origen geografico y las caracteristicas del producto asociadas a ese origen. Como
ha observado la OMPI**,

El reconocimiento lega y la proteccion de las indicaciones de procedencia y las
denominaciones de origen son de interés general. Proporcionan a los consumidores
informacion muy importante sobre € origen geogréfico de bienes y servicios e,
indirectamente, sobre su calidad y caracteristicas inherentes. Por tanto, s se utilizan
debidamente, las indicaciones geogréficas pueden ayudar a publico en sus decisiones
sobre compra y frecuentemente influyen mucho en dlas.

251.  El hecho de que la utilizacion de una indicacion geogréfica pueda dar lugar a alguin grado de
probabilidad de confusidon no significa necesariamente que no pueda desempefiar esa importante
funcion informativa. En particular, cuando la constatacion de probabilidad de confusion se basaen la
presuncién establecida en € parrafo 1 del articulo 16, o cuando la indicacion geogréfica disfruta de
mayor reconocimiento que la marca de fébrica o de comercio.

¢COmo es posible "tener en cuenta” intereses legitimos conforme al articulo 17 cuando estan
en conflicto con otros intereses pertinentes?

252.  El articulo 17 trata de encontrar un equilibrio entre los distintos intereses en conflicto. Los
Miembros disfrutan de un amplio margen discrecional para conseguir ese equilibrio. De hecho, todo
lo que requiere € articulo 17 es que los Miembros "tengan en cuenta' los distintos intereses en
cuestion. Ademés, d articulo 17 sitUa en ¢ mismo nivel todos los intereses involucrados. En
contraste, € parrafo 2 del articulo 26 y € articulo 30 distinguen entre los intereses del titular del
derecho, que no deben ser objeto de "un perjuicio injustificado”, y los intereses de terceros, que
simplemente deberan "tenerse en cuenta’.

253. Al equilibrar los intereses de los titulares de marcas de fébrica o de comercio y de otras partes
en el presente caso, son pertinentes las siguientes consideraciones, que las CE han tenido en cuenta:

es mucho més fécil crear marcas de fabrica 0 de comercio que indicaciones
geogréficas. Las marcas de fabrica o de comercio pueden adquirirse cas
instantaneamente, simplemente por una "intencion de uso" o por la mera presentacion
de una solicitud en € marco de un sistema de registro. En contraste, la creacion de
una indicacion geogréfica requiere en primer lugar que se establezca un "vinculo"

103 Restatement (Third) of Unfair Comrpetition, parrafo 14 cmt. D (1995). Citado en Sociedad Anénima
Vifia Santa Rita v. U.S. Dept. of the Treasury, 193 F. Supp. 2d 6 (D.D.C. 2001) (CE - Prueba documental 48).

104 OMPI (ed.) Introduccion a la propiedad intelectual, Teoriay Préctica, Ginebra, 1997, parrafo 1.55.
(CE - Prueba documental 109).
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entre la denominacion y determinadas caracteristicas del producto, lo cual puede
tardar afos. De hecho, como a menudo ocurre en las CE, ese vinculo es consecuencia
de siglos de tradicion.  Por esa razdn, la aplicacion estricta de la norma de prioridad
cronoldgica privilegiaria a los titulares de marcas de fabrica o de comercio y seria
injusta para los titulares de una indicacion geogréfica;

las marcas de fébrica o de comercio son arbitrarias, como consecuencia de lo cual hay
una opcidn practicamente ilimitada de marcas de fabrica o de comercio. Al escoger
deliberadamente una denominacion geogréfica como marca de fébrica o de comercio,
una empresa acepta el riesgo de que e mismo signo se utilice @ mismo tiempo como
indicacién geogréfica. En contraste, las indicaciones geogréficas son "necesarias’ en
el sentido de que la gama de denominaciones utilizada para designar una zona
geogréfica determinada esta limitada a priori por un uso bien establecido. Los
titulares de derechos relativos a indicaciones geograficas no pueden cambiar
fécilmente la denominacion dada por € publico a la zona geogréfica en la que estan
ubicados. Por esa razdn, es mucho més dificil encontrar una indicacion geogréfica
alternativa que encontrar una marca de fébrica o de comercio dternativa;

las indicaciones geogréficas son derechos colectivos, cuyo uso esta a disposicion de
cualquier persona que produzca o \venda productos que tengan e origen designado
por la indicacion geogréfica y satisfagan los pliegos de condiciones pertinentes. No
seria equitativo privar a esa colectividad del derecho a utilizar una indicacion
geografica en beneficio exclusivo del titular de una marca de fabrica o de comercio
especifica, que puede haber contribuido o no contribuido a desarrollo de la
indicacion geogréfica, simplemente por & hecho de que registr6 antes esa
denominacion como marca de fébrica o de comercio;

las indicaciones geogréficas sirven para informar a los consumidores de que €
producto tiene su origen en una zona determinaday tiene determinadas caracteristicas
vinculadas a ese origen. En contraste, las marcas de fabrica o de comercio solo
garantizan la identidad de la empresa que comerciadliza € producto. Por tanto,
ademas de tener una funcién comercidl, las indicaciones geogréficas obran en interés
dd publico, que merece proteccion adicional.

254.  Habida cuenta de las anteriores consideraciones, €l derecho comunitario permite en principio
la utilizacién de una indicacion geografica en coexistencia con marcas de fabrica o de comercio
anteriores. Sin embargo, con objeto de tener en cuenta los legitimos intereses de los titulares de
marcas de fébrica o de comercio, esa utilizacion estd sometida a las siguientes restricciones:

en primer lugar, aun con arreglo alainterpretacion del apartado 3 del articulo 14 del
Reglamento 2081/92 propugnada por los reclamantes, esa disposicion impediria e
registro de indicaciones geogréficas en circunstancias en las que € titular de una
marca de fébrica 0 de comercio pudiera sufrir un perjuicio econbmico mas
significativo debido ala reputacion adquirida por la marca de fébrica o de comercio.
Como se ha indicado, una marca de fébrica o0 de comercio que no se ha utilizado, o
gue apenas es conocida, tiene poco valor intrinseco y podria sustituirse facilmente por
un signo més distintivo. En esas circunstancias, la coexistencia no causa un perjuicio
injustificado a titular de la marca de fébrica o de comercio;

en segundo lugar, una vez més, aun en e caso de que lainterpretacion del apartado 3
dd articulo 14 propugnada por los reclamantes fuera correcta y esa disposicion no
impidiera € registro de todas las indicaciones geogréficas que dieran lugar a una
probabilidad de confusién con una marca de fabrica o de comercio anterior, €llo no
obstaria para que € apartado 3 del articulo 14 impidiera € registro en los casos en
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que la probabilidad de confusion fuera mayor debido a reconocimiento de que
disfrutala marca de fébrica o de comercio;

en tercer lugar, como se explica mas arriba, la Directiva sobre etiquetado y publicidad
engafiosa y las leyes sobre competencia dedea garantizan que las indicaciones
geogréficas se utilicen en forma leal y honesta, reduciendo asi la probabilidad de
confusion y e consiguiente perjuicio alos intereses dd titular de la marca de fébrica
0 de comercio.

Pregunta 156

¢Por qué son distintos los requisitos del articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC de los
requisitos del articulo 13, €l parrafo 2 del articulo 26 y €l articulo 30 del mismo Acuerdo? ¢Coémo
deberian reflgarse esas diferencias en su interpretacion?

255.  Las diferencias entre las condiciones establecidas en € articulo 17 y las establecidas en las
demas disposiciones citadas en la pregunta reflgjan, entre otras cosas, la distinta funcién de cadatipo
de derecho de propiedad intelectual, la naturaleza 'y e alcance de las obligaciones impuestas por €
Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a cada una de ellas, y |a préctica anterior de los Miembros en
cuanto a otorgamiento de excepciones.

256. Mas concretamente, y sin pretensiones de exhaustividad, las CE destacan las siguientes
diferencias:

en contraste con las patentes, los derechos de autor o los derechos sobre dibujos y
modelos industriales, los derechos relativos a marcas de fébrica o de comercio no
recompensan una invencion o un esfuerzo creativo. Son, antes bien, un instrumento
de competencia lea™®;

en contraste con las invenciones, los trabgjos artisticos o los dibujos y modelos
industriales, las marcas de fabrica 0 de comercio no tienen que ser nuevas u
originaes, sino simplemente distintivas. Las marcas de fabrica 0 de comercio son
relativamente féciles de concebir y registrar.  Por la misma razon, bs marcas de
fébrica 0 de comercio tiene poco vaor intrinseco. El vaor que puedan tener esta en
funcion de su reconocimiento por € publico y se adquiere mediante € uso;

en contraste con las patentes, los derechos de autor o los dibujos y modelos
industriales, que tienen todos una duracion limitada, las marcas de fabrica o de
comercio pueden tener una validez indefinida, 0 al menos la posibilidad de renovarse
sin limitacion alguna.  Esto hace més necesario permitir excepciones con objeto de
evitar monopolios permanentes;

105 En el caso de las marcas de fabrica o de comercio laOMPI haindicado lo siguiente:

... €l aspecto de las creaciones intelectuales -aungue existe- es menos prominente, pero lo
importante aqui es que €l objeto de la propiedad intelectual generalmente consiste en signos
que transmiten informacion a los consumidores, en particular por 10 que respecta a productos
y servicios ofrecidos en el mercado, y que esa proteccion esta dirigida contra un uso no
autorizado de esos signos que probablemente inducira a error alos consumidores y contra las
précticas que inducen a error en general.

OMPI (ed.) Introduccion a la propiedad intelectual, Teoria y Préctica, Ginebra, 1997, parrafo 1.9.
(CE - Pruebadocumental 110).
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los convenios de la OMPI no garantizan la exclusividad de las marcas de fébrica o de
comercio. El Acuerdo sobre los ADPIC es € primer acuerdo multilateral donde se
reconoce ese derecho. Es del todo natura que los participantes quisieran reservarse
facultades discrecionales mas amplias para otorgar excepciones con respecto a las
marcas de fabrica 0 de comercio que con respecto a otros derechos de propiedad
intelectual en relacion con los cuales la armonizacion internacional estaba mas
avanzada;

antes del Acuerdo sobre los ADPIC, las leyes sobre marcas de fébrica o de comercio
de la mayoria de los Miembros preveian excepciones relativamente amplias,
incluidas, en particular, las relativas a uso de términos descriptivos.'® El texto
utilizado en otras clausulas de excepcion no habria englobado muchas de las
excepciones existentes para "términos descriptivos'.

257.  Con independencia de los motivos, no puede discutirse que los requisitos del articulo 17 son
sustancialmente menos estrictos que los establecidos en otras disposiciones citadas en la pregunta.

Unico entre todas las clausulas de excepcion, € articulo 17 no requiere que las excepciones "no
causen un perjuicio injustificado” a los legitimos intereses del titular del derecho, sino simplemente
que esos intereses se tengan en cuenta. De manera andloga, Unico entre todas las disposiciones que
establecen excepciones, € articulo 17 no requiere que las excepciones "no atenten de manera
injustificable contra la explotacion normal de la patente”.*®” Esindispensable atribuir sentido a estas
diferencias. Pasarlas por ato e interpretar € articulo 17 como una disposicion que impone, en la
préctica, los mismos requisitos que otras clausulas de excepcidn seria contrario a la intenciéon de los
redactores y alas normas bésicas de interpretacion de los tratados.

Pregunta 159

La proteccion de las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas ¢puede
otorgarse ahora en las CE Unicamente en € marco establecido por & Reglamento (CEE) N° 2081/92?

258.  No. El Reglamento 2081/92 y las demés medidas mencionadas por las CE en su Primera
comunicacion se aplican en forma acumulativa. Las demas medidas confieren proteccion a cualquier
indicacion de procedencia, incluidas las que cumplen las condiciones de las denominaciones de origen
o las indicaciones geogréficas con arreglo a Reglamento 2081/92.

¢En qué medida cumplen las CE las obligaciones que les corresponden en virtud del
parrafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC a través del Reglamento (CEE) N°2081/92, y
en qué grado lo hacen a través de otras medidas (véanse los parrafos 433 y 434 de la
Primera comunicacion escrita de las CE)?

259. Como se ha indicado, € Reglamento 2081/92 y las demés medidas se aplican en forma
acumulativa. Las demés medidas ofrecen proteccién a todas las indicaciones de procedencia,
incluidas las indicaciones geogréficas tal como se definen en € parrafo 1 del articulo 22 del Acuerdo
sobre los ADPIC. El Reglamento 2081/92 otorga proteccion adicional a las indicaciones geogréficas
gue cumplen las condiciones de las denominaciones de origen o las indicaciones geogréficas en €

sentido de dicho Reglamento.

108 \/¢anse | os ejemplos citados supra en larespuesta ala pregunta 155.

197 En |a segunda reunion con el Grupo Especial, Australia aparentemente adujo que las marcas de
fébrica o de comercio no son "explotadas" sino "utilizadas". Aun en ese caso, ello no explicaria por qué el
articulo 17 no prescribe que las excepciones no deben "atentar de manera injustificable contra la utilizacién
normal de lamarcade fabrica o de comercio”.
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¢Son suficientes, por si solas, las medidas citadas por las CE para cumplir las obligaciones
que les corresponden en virtud del parrafo 2 del articulo 22?

260. Si. Las CE se remiten alas respuestas de las CE y sus Estados miembros, como parte del
examen en e marco del parrafo 2 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que las CE han
presentado como CE - Prueba documenta 29.

261. Las CE entienden que los reclamantes no niegan que las demés medidas citadas por las CE
son suficientes para satisfacer |as obligaciones que corresponden a las CE en virtud del parrafo 2 del
articulo 22. De hecho, dificilmente podrian hacerlo, ya que los reclamantes sostienen que cumplen las
obligaciones que les corresponden en virtud del parrafo 2 ddl articulo 22 aplicando medidas similares.

262. En lugar de é€lo, los Estados Unidos a parecer aducen, errOneamente, que €
Reglamento 2081/92 excluye la aplicacion de las demés medidas a las denominaciones de origen y las
indicaciones geogréficas tal como se definen en dicho Reglamento.**®

263. Las CE entienden que Australia, por su parte, aega, a amparo del parrafo 2 del articulo 22,
gue la proteccién adiciona otorgada a las indicaciones geogréficas registradas en virtud del
apartado 1 del articulo 13 del Reglamento 2081/92 (0 su uso ulterior por los titulares de una
indicacion geografica) podria congtituir un "acto de competencia desed" en € sentido dd parrafo 2
dd articulo 22 contra € cua la normativa comunitaria no ofrece ningln recurso, y no que las demas
medidas citadas por las CE no son suficientes para proteger las indicaciones geograficas que no hayan
sido registradas con arreglo a Reglamento 2081/92.

Pregunta 160

¢En qué medida cumplen las CE las obligaciones establecidas por € parrafo2 del
articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC através del Reglamento (CEE) N°2081/92, y en qué grado
lo hacen a través de otras medidas?

264. Véasesupra, respuestaala pregunta 159.

¢Consideran las CE que los reclamantes deben probar algo negativo, es decir, que no existen
los medios legales que € parrafo 2 del articulo 22 obliga a proporcionar? ¢Puede un demandado
alegar simplemente que una obligacion se cunple mediante otras medidas no comprendidas en €
mandato del Grupo Especial, sin probar la forma en que tales medidas cumplen esa obligacion?

265.  Los reclamantes eran muy conscientes de la existencia de las demés medidas citadas por
las CE en su Primera comunicacion. De hecho, esas medidas se habian identificado en la respuesta de
las CE y sus Estados miembros para el examen en el marco del parrafo 2 del articulo 24 del Acuerdo
sobre los ADPIC entre los medios previstos por ellos para cumplir lo dispuesto en el parrafo 2 del
articulo 22 de dicho Acuerdo. Si los reclamantes hubieran opinado que esas medidas no eran
suficientes para cumplir lo dispuesto en € parrafo 2 del articulo 22, podian y debian haberlo indicado
en sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial. No debe permitirse a las partes
reclamantes que desplacen la carga de la prueba sobre la parte demandada simplemente afirmando
que esa parte no ha arbitrado medios para cumplir lo dispuesto en € parrafo 2 del articulo 22, u
omitiendo deliberadamente toda referencia a algunos de los medios que & demandado ha identificado
anteriormente, en el marco de los procedimientos pertinentes de la OMC, entre los empleados para
cumplir las obligaciones que le corresponden en virtud del parrafo 2 del articulo 22.

108 \/gase la Segunda declaracion oral de las CE, pérrafo 236.
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266. En cuaquier caso, suponiendo que las demés medidas en cuestion estuvieran incluidas en €
mandato del Grupo Especid, y suponiendo ademés que la mera afirmacion por |os reclamantes de que
las CE no arbitran los medios necesarios para cumplir o dispuesto en € parrafo 2 del articulo 22 fuera
suficiente para acreditar una presuncion, las CE sostienen que las explicaciones dadas por las CE en
sus anteriores comunicaciones a Grupo Especial, asi como en las respuestas de las CE y sus Estados
miembros para € examen en e marco del parafo 2 del articulo 24, que son parte de las
comunicaciones de las CE, serian suficiente para refutar esa presuncion.

267. En consecuencia, incumbiria a los reclamantes formular alegaciones (0 argumentos)
especificos para demostrar por qué las demés medidas identificadas por las CE no son compatibles
con € parrafo 2 del articulo 22, a pesar de las explicaciones dadas por las CE. Sin embargo, los
reclamantes no han formulado alegaciones o argumentos en ese sentido. NoO puede esperarse
razonablemente que las CE identifiquen y formulen todos y cada uno de los posibles argumentos y
alegaciones de que sus propias medidas no cumplen lo dispuesto en €l parrafo 2 del articulo 22, para
después refutarlos.

Pregunta 163

El Grupo Especial toma nota de los puntos de vista respectivos de Australia y las CE acerca
de la aplicabilidad del parrafo 1 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC al registro de cada
indicacion geogréfica (respuesta de Australia a la pregunta 90 del Grupo Especial y parrafo 202 del
escrito de réplica de las CE). El 31 de diciembre de 1995, ¢en qué etapa del procedimiento previsto
en el anterior articulo 15 se encontraban las indicaciones geogr aficas que después se registraron con
arreglo al articulo 17? ¢Tenia alguna indicacion geogréafica registrada conforme al articulo 6 un
plazo para la oposicion que venciera antes del 1° de enero de 1996?

268.  El proyecto de reglamento para registrar una primera lista de denominaciones mediante e
procedimiento simplificado con arreglo a articulo 17 se distribuy6 a los Estados miembros en la
séptima reunidn del comité reglamentario, celebrada € 22 de septiembre de 1995, y se debatio en
todas las reuniones que tuvieron lugar hasta findes de 1995, la Ultima de las cuales fue la
undécima reunién (22 de noviembre de 1995). La votacién tuvo lugar € 19 de enero de 1996 y la
cuestion se remitio al Consgjo posteriormente.

269. Logicamente, S se establece un procedimiento de oposicion, € proceso de adopcion de
decisiones sobre €l registro, incluida la consulta del comité reglamentario, no puede tener lugar antes
de que haya vencido € plazo para presentar oposiciones. Lo mismo ocurre en € marco del
procedimiento normal previsto en los articulos 6 y 7 del Reglamento 2081/92. Por consiguiente,
cuando el expediente se remitié a comité reglamentario, e momento en que deberia haberse previsto
un procedimiento de oposicion, s de hecho hubiera sido necesario, ya habia pasado.

270. Las CE observan que Australia, en su Segunda declaracion oral, Sgue insistiendo en que €

punto temporal pertinente es € de registro de las indicaciones geograficas con areglo a
procedimiento simplificado.’® Sin embargo, Austraia olvida que ha formulado una alegacion a

amparo de las disposiciones sobre trato naciona del Acuerdo sobre los ADPIC. Con arreglo a la
comunicacion de Australia, las CE han infringido sus obligaciones en materia de trato nacional a no
prever la posibilidad de formular oposiciones. Por consiguiente, la supuesta infraccion no deriva del
acto de registro de las indicaciones en cuestion, sino de la omision del establecimiento de un derecho
de oposicion. Sin embargo, es evidente que esa omision fue anterior a 1° de enero de 1996, es decir,
de lafecha de aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC paralas CE.

109 sequnda declaracion oral de Australia, parrafo 78.
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271. Ademas, las CE se permiten recordar, como cuestion féctica, que en € marco de
procedimiento simplificado no se establecié ningin procedimiento de oposicidn, con independencia
de que los involucrados fueran residentes en las CE o residentes en otros paises™™® No hubo, por
tanto, infraccion alguna de las disposiciones sobre trato nacional. En consecuencia, la cuestion del
"momento” en que pudo tener lugar la infraccion de las disposiciones en materia de trato nacional
tiene un carécter mas bien especulativo.

272.  Ninguna solicitud presentada con arreglo a articulo 6 del Reglamento 2081/92 estaba sujeta a
un plazo de oposicién que expirara antes del 1° de enero de 1996.

Pregunta 164

¢De qué modo son pertinentes |os objetivos y principios enunciados en los articulos 7 y 8 del
Acuerdo sobre los ADPIC, y las consideraciones formuladas en € primer parrafo de su preambulo,
para la interpretacion de las disposiciones de ese Acuerdo que estan en cuestion en esta diferencia?

273.  El Reglamento 2081/92 protege productos que tienen caidad, renombre u otras caracteristicas
especiales atribuibles a su origen geografico. Como se indica en € articulo 2 del Reglamento, esas
caracteristicas tienen que deberse a un entorno geografico particular con sus circunstancias naturalesy
humanas inherentes, que también pueden incluir los conocimientos, procesos y métodos de trabajo
tradicionales. Aunque € Reglamento 2081/92 no se centra principalmente en la innovacion
tecnol 6gica a que se hace referenciaen € articulo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC, € factor humano
puede incluir algunos de esos elementos.  Sin embargo, en conjunto, € articulo 7 parece tener una
importancia limitada para €l presente caso.

274. Como se indica en & Predmbulo del Reglamento 2081/92, la produccion de productos
agricolas y alimenticios ocupa un lugar importante en la economia de la Comunidad. La proteccion
de las indicaciones geograficas en virtud del Reglamento 2081/92 es importante para € desarrollo de
este sector a alentar la diversificacion encaminada a la produccion de ato vaor. Por consiguiente, €
Reglamento 2081/92 es una medida que promueve € interés publico en un sector de importancia vital
para el desarrollo socioeconémico y tecnolégico de las CE, con arreglo alo enunciado en € parrafo 1
del articulo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC, y que es compatible con las disposiciones de dicho
Acuerdo.

275. Las consideraciones formuladas en e primer parafo del Preambulo del Acuerdo sobre
los ADPIC son pertinentes para interpretar las disposiciones de dicho Acuerdo de conformidad con
las normas habituales de interpretacion del derecho internacional. ™

10 primera comunicacién escrita de las CE, pérrafos 91 y siguientes.

11 v/ éase también supra, larespuesta ala pregunta 103 del Grupo Especial, parrafo 31.
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ANEXO B-8

RESPUESTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEASA LAS PREGUNTAS
FORMULADASPOR AUSTRALIA DESPUESDE LA
SEGUNDA REUNION SUSTANTIVA

Pregunta l

¢Pueden las CE facilitar cualquier declaracion oficial de fecha anterior a su Primera
comunicaciéon escrita en la que se afirme expresamente que las denominaciones de las zonas
geograficas ubicadas en Miembros de la OMC podrian registrarse con arreglo al
Reglamento 2081/92 sin satisfacer sus condiciones de equivalencia y reciprocidad?

1 Las CE remiten a Australia a las respuestas de las CE a las preguntas 16 y 95 del Grupo
Especid.

Pregunta 2

En su decision sobre € asunto "Canard”, € Tribunal de Primera Instancia afirmé que €
Reglamento 2081/92 "no establece garantias de procedimiento especificas.. en favor de los
particulares', y que por esarazon "€ [registro] impugnado no afecta individualmente... en el sentido
del articulo 230 CE péarrafo cuarto” a una persona que se haya opuesto a un reglamento propuesto.

Habida cuenta de éllo, ¢pueden las CE afirmar que un titular de una marca de fabrica podra
sin duda alguna iniciar procedimientos al amparo del articulo 230 del Tratado CE para oponerse al
registro de una indicacion geografica con arreglo al Reglamento 2081/92.

2. El cuarto parrafo del articulo 230 del Tratado CE establece lo siguiente:

Toda persona fisica o juridica podra interponer, en las mismas condiciones, recurso
contra las decisiones de las que sea destinataria y contra las decisiones que, aunque
revistan la forma de un reglamento o de una decisién dirigida o otra persona, le
afecten directa e individualmente.

3 Ladecision de registrar unaindicacion geogréfica con arreglo a Reglamento 2081/92 adopta
la forma de un reglamento del Consgjo o la Comision. Por consiguiente, un titular de una marca de
fébrica podra iniciar una accién de anulacion a amparo del articulo 230 contra € registro de una
indicacion geogréfica s puede demostrar que € registro, aunque sea en forma de un reglamento, le
afecta directa e individua mente.

4. Con arreglo a la jurisprudencia consagrada del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europess'

[esto no excluye] que una disposicion que, por su haturalezay acance, tiene carécter
normativo pueda afectar individualmente a una persona fisica o juridica cuando le
atafie debido a ciertas cualidades que e son propias 0 a una situacion de hecho que la
caracteriza en relacién con cuaesquiera otras personas 'y, por €llo, laindividualiza de
unamaneraandoga a destinatario de una decision...

! Véase, por ejemplo, el caso T-215/00, SCEA La Conqueste contra Comisién, [2001] ECR 11-181,
parrafo 34 (RECL - Prueba documental 12).
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5. Una de las gtuaciones en las que se ha constatado que los reglamentos afectan
individualmente a un agente econémico es cuando se han adoptado de conformidad con un
procedimiento que ofrece concretamente a ese agente determinadas salvaguardias procesales” Por
gemplo, en € asunto Timex, & TJC mantuvo que |os reglamentos que imponen medidas antidumping
pueden ser impugnados a amparo del articulo 230 por la persona que presentd la reclamacion.®
Posteriormente, € TJC ha reconocido la capacidad lega de los productores o exportadores
investigados® y de los importadores relacionados con dlos®, pero no la de los importadores
independientes.’®

6. No obstante, contrariamente alo que al parecer entiende Australia, la situacién descrita en €l
parrafo anterior no es la Unica situacion en la que puede constatarse que un agente econémico esta
individualmente afectado a los efectos del articulo 230. En particular, el TJC ha sostenido que un
reglamento puede afectar individualmente a un agente cuando afecta adversamente a los derechos
especificos de dicho agente. En efecto, en e asunto Codorniu’, € TJC sostuvo que & solicitante
estaba facultado paraimpugnar un reglamento concerniente a uso de una denominacion parael vino
espumoso (“crémant"), porque como consecuencia de é se veia impedido de utilizar una marca
gréfica que habia registrado y utilizado desde mucho tiempo antes de la adopcion del reglamento
impugnado, de modo que se distinguia de todos |os demés agentes econdmi cos.

7. En el caso La Conqueste®, el solicitante era un productor de canard & foie gras de la zona
designada por la indicacion geogréfica que se habia opuesto a las especificaciones aprobadas por la
Comisiéon.  El solicitante adujo que la solicitud era admisible por dos razones distintas: en
primer lugar, en referencia ala decision Cordorniu, porque las medidas af ectaban adversamente a sus
derechos especificos, y en segundo lugar, en referenciaalajurisprudencia en € asunto Timex, porque
el Reglamento 2081/92 le ofrecia determinadas garantias procesales.

8. El Tribunal de Primera Instancia rechazdé ambos argumentos y resolvié que la solicitud no era
admisible. En primer lugar, e Tribuna distinguié, como cuestién de hecho, la situacion del
solicitante de la situacion que prevalecia en e caso Codorniu’ En segundo lugar, € Tribunal

mantuvo que, en contraste con e reglamento antidumping bésico de las CE, € Reglamento 2081/92
no establ ece salvaguardias de procedimiento especificas, a nivel comunitario, para particulares.'

2 Esta jurisprudencia tiene su origen en el Caso 191/82 EEC Seed Crushers and Oil Processors
Federation (Fediol) contra Comision [1983] ECR 2913, relativo a una reclamacion d amparo del reglamento
béasi co antisubvenciones de las CE.

3 Caso 264/82, Timex contra Consejo y Comision [1985] ECR 849 (CE - Prueba documental 112).

“ Véase, por gjemplo, el Caso C-156/87 Gestetner Holdings plc contra Consejo y Comision [1990]
ECR I-781.

® Véase, por ejemplo, el Caso T-164/94 Ferchimex SA contra Consejo [1995] ECR 11-2681.
6 véase, por jemplo, el Caso 205/87 Nuova Cream Sr| contra Comision [1987] ECR 4427.
" Asunto CE 309/89 Codorniu contra Consejo [1194] ECR 1-1853 (CE - Prueba documental 111).

8 Caso T-215/00, SCEA La Conqueste contra Comisién, [2001] ECR 11-181 (RECL - Prueba
documental 12).

° Ibid., parrafo 28.

19'1bid., parrafo 47. En la pregunta de Australia se cita erréneamente el pérrafo de la decision al que se
hace referenciaal omitirse las palabras cruciales "a escala comunitaria’.
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9. La congtatacion del Tribunal del que € Reglamento 2081/92 no establece salvaguardias
procesales especificas, a escala comunitaria, para particulares, impediria a titular de una marca de
fébrica invocar la decision judicial en € caso Timex para establecer que habia sido individua mente
afectado. Sin embargo, esto no significa necesariamente que un titular de una marca de fébrica nunca
podra demostrar que ha sido afectado individuamente. En particular, un titular de una marca de
fébrica podria tratar de basarse en la decision judicial en € caso Codorniu. El que un titular de una
marca de fébrica pueda demostrar que € registro de una indicacién geogréfica dada afecta
adversamente a sus derechos sustantivos "especificos' relacionados con la marca de fébrica dependera
de las circunstancias de hecho de cada caso.

Pregunta 3

¢Podra un titular de una marca de fabrica, aunque no pueda demostrar que es afectado
directa e individualmente y/o incluso si no inicia procedimientos en un plazo de dos meses desde la
adopcion de la decision, aprovechar sin duda alguna e procedimiento para obtener un dictamen
preliminar con arreglo al articulo 234 CE para que € TJC examine la validez del registro de una
indicacion geogréfica con arreglo al Reglamento 2081/92?

10. El hecho de que un agente no se vea afectado individual y directamente por un reglamento
comunitario nunca es un obstaculo para alegar la invaidez de esa medida de conformidad con €
procedimiento establecido en € articulo 234 CE.

11. Contrariamente a lo afirmado por los Estados Unidos™, no hay una norma general en €
sentido de que s una persona podia haber iniciado una accién directa con arreglo al articulo 230 pero
no lo hace dentro del plazo de dos meses, no podra aegar lainvaidez de la medida amparandose en €
articulo 234.

12. La jurisprudencia citada por los Estados Unidos™ se aplica tinicamente en situaciones muy
especificas en las que € solicitante es "plenamente consciente [de la medida] y del hecho de que
n 13

podria sin duda alguna haberla impugnado a amparo dd articulo [230]".

13. Hastalafecha, e TJC ha constatado que esas condiciones se daban en un caso que afectaba a
beneficiario de una ayuda estatal™ y en un caso concerniente a un importador relacionado en una

1 Segunda declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 78.
2 pid.

13 Caso C-188/92, TWD Textielwerke Deggendorf contra Bundesrepublik Deutschland [1994],
ECR 1-833, punto 24 [sin cursivas en €l original] (Estados Unidos- Prueba documental 78).

14 Caso C-188/92, TWD Textielwerke Deggendorf contra Bundesrepublik Deutschland [1994],
ECR 1-833, (Estados Unidos- Prueba documental 78).

El TJC tuvo buen cuidado de diferenciar este caso de un caso anterior (Caso 216/82, Universitat
Hamburg contra Hauptzollamt Hamburg-Kehrwieder, [1983] ECR 2771). El TJC observé que en aquel caso
habia declarado que la solicitud de resolucidn preliminar era admisible porque (bid., en el parrafo 23, sin
cursivasen el original):

El rechazo de la solicitud por la autoridad nacional erala Unica medida orientada directamente
a la persona interesada de la que habia sido necesariamente informada a su debido tiempo y
gue podia impugnar ante los tribunales sin tropezar con dificultad alguna para demostrar su
interés enincoar el procedimiento.
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investigacion antidumping. *> En ambos casos habia jurisprudencia clara y bien establecida en la que
se reconocia en términos generales la capacidad legd de cuaquier particular que estuviera en la
misma Stuacion procesal que € solicitante para iniciar una accion directa con arreglo a
articulo 230.™°

14. En contraste, como se explica en la respuesta a la pregunta anterior, € que un titular de una
marca de fébrica tenga 0 no tenga capacidad legal para iniciar una accién con arreglo articulo 230
contra un reglamento por e que se registra una indicacién geogréfica dependera de la apreciacion de
las circunstancias particulares de cada caso por € Tribunal, algo que € titular de la marca de fébrica
no puede predecir anticipadamente "sin duda aguna’'.

15. Ademés, la preocupacion expresada por los Estados Unidos es que una indicacion geografica
registrada que per se no genere confusion pueda utilizarse en forma que la genere después del plazo
de dos meses."” Sin embargo, como en un caso asi |as circunstancias que cabria sostener justificarian
una constatacion de que un particular se ha visto afectado directamente a los efectos del articulo 230
no se habrian dado durante € plazo de dos meses, € solicitante no podria haber sido "plenamente
consciente" durante ese periodo de que podriasin duda alguna’ iniciar una accion directa.

16. Como observacion final, cabe sefidar que € Tribuna de Justicia ha hecho hincapié
reiteradamente en € principio de que todos los actos juridicos de la Comunidad deben estar sujetos a
un examen judicia efectivo®:

29. ... los particulares deben poder disfrutar de una tutela judicial efectiva de los
derechos que les confiere € ordenamiento juridico comunitario, ya que € derecho a
dicha tutela forma parte de los principios generales del Derecho que resultan de las
tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. Este derecho también
ha sido consagrado en los articulos 6 y 13 del CEDH ...

30. Pues bien, € Tratado, mediante sus articulos 230 CE y 241 CE, por una parte,
y mediante su articulo 234 CE, por otra, ha establecido un sistema completo de
recursos y de procedimientos destinado a garantizar € control de la legalidad de los
actos de las ingtituciones, confiando dicho control a juez comunitario. En dicho
sistema, las personas fisicas o juridicas que, debido a los requisitos de admisibilidad
previstos en € articulo 230 CE, parrafo cuarto, no puedan impugnar directamente
actos comunitarios de acance general, tienen la posibilidad, segin los casos, de
invocar lainvalidez de tales actos bien de manera incidenta ante €l juez comunitario,
en virtud del articulo 241 CE, bien ante los érganos jurisdiccionales nacionaes, e
instar a estos Organos, que no son competentes para declarar por si mismos la

15 Caso G-239/99, Nachi Europe GmbH contra Hauptzollamt Krefeld [2001] ECR 1-1197, parrafo 37
(Estados Unidos - Prueba documental 78).

El Tribunal hizo hincapié en que €l solicitante "sin lugar a dudas habria podido solicitar su anulacién
con arreglo a articulo 230 CE" (lbid., parrafo 370) [sin cursivas en €l original].

18 Por lo que respecta a la capacidad legal de un reclamante en un procedimiento antidumping, véase
supra € caso Timex. Por lo que respecta a la capacidad legal del beneficiario de una ayuda estatal, véase €l
Caso C-730/79 Philip Morris contra Comision [1980] ECR 2671.

7 Segunda declaracion oral de los Estados Unidos, parrafo 78.

18 Decision del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 1° de abril de 2004, Caso C-263/02,
Comisién contra Jégo-Quéré & Cie. SA [aln no publicado en el ECR] (CE - Prueba documental 113).
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invaidez de tales actos, a que soliciten un pronunciamiento del Tribunal de Justicia
sobre este extremo.

3L Asi, corresponde a |los Estados miembros prever un sistema de vias de recurso
y de procedimientos que permita garantizar € respeto del derecho a la tutela judicia
efectiva ...

32 En este contexto, y de conformidad con € principio de cooperacion leal enunciado en €
articulo 10 CE, los érganos jurisdiccionales nacionales estdn obligados, en toda la medida de lo
posible, a interpretar y aplicar las normas procesales internas que regulan la interposicion de los
recursos de modo que las personas fisicas y juridicas puedan impugnar judiciamente la legalidad de
cualquier resolucion o de cuaquier otra medida nacional por la que se les aplique un acto comunitario
de acance generd, invocando lainvalidez de dicho acto.
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ANEXO B-9

OBSERVACIONESDE LASCOMUNIDADES EUROPEAS SOBRE LAS
RESPUESTASDE AUSTRALIA'Y DE LOSESTADOSUNIDOSA LAS
PREGUNTASFORMULADASPOR EL GRUPO ESPECIAL DESPUES

DE LA SEGUNDA REUNION SUSTANTIVA

(2 de septiembre de 2004)

1 En la presente comunicacién, las CE hacen sus observaciones sobre las respuestas de los
reclamantes a las preguntas formuladas por € Grupo Especia después de la segunda reunién
sustantiva. Dada la etapa avanzada de las actuaciones, las CE se concentraran en la presente
comunicacién en los argumentos que se exponen por primera vez en las respuestas de |os reclamantes.
El hecho de que las CE no formulen observaciones sobre una respuesta determinada no implica que
estén de acuerdo con larespuesta. En la medida en que los reclamantes reiteran argumentos a los que
las CE ya han respondido en comunicaciones anteriores, las CE se remiten a sus comunicaciones
anteriores.

Pregunta 101

2. Como ya han sefidlado las CE en su respuesta a la pregunta 101, las CE consideran que €l
cuadro proporcionado en la comunicacion de tercero del Taipei Chino no es pertinente, dado que €
Reglamento 2081/92 no entrafia ninguna discriminaci én basada en la nacionaidad.

3. En sus respuestas, 10s reclamantes se basan en este cuadro para demostrar que las medidas de
las CE entrafian discriminacién entre nacionales. Sin embargo, los argumentos de |os reclamantes no
encuentran ningun fundamento en & texto del Reglamento 2081/92 y son ademés contradictorios
desde un punto de vista logico. Parafacilitar la referencia, se reproduce a continuacion € cuadro en
cuestion:

Indicacion geografica: CE Indicacion geogréfica: no CE
Nacional: CE Nacional: CE
1 3
2 4
Indicacion geogréfica: CE Indicacién geogréafica: no CE
Nacional: no CE Nacional: no CE
4, Un examen de s la medida de las CE contraviene la obligacién del trato naciona del

parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC requeriria una comparacion del trato otorgado a
los nacionales de los paises y a los extranjeros. Loégicamente, la comparacion del trato debe en
consecuencia redizarse entre las casllas 1 y 2 y entre las casillas 3y 4. En € caso dd
Reglamento 2081/92, este examen confirmaria que no hay ninguna diferencia de trato sobre la base de
lanacionalidad. Estaeslarazon por lacual las CE han afirmado que la Unica comparacion pertinente
es la comparacion entre e trato otorgado alas indicaciones geogréficas nacionaes y alas extranjeras’

! Respuesta de las CE ala pregunta 101 del Grupo Especial, parrafo 23.
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5. Es interesante sefidlar que los reclamantes no aegan en sus respuestas ninguna diferencia de
trato entre las casillas 1y 2 ni entre las casillas 3y 4. No procuran demostrar tampoco que hay

diferencia entre las casillas 1y 3 o entre las casillas 2 y 4. Aducen en cambio que la comparacion
debe hacerse entre las casillas 1 y 4* En apoyo de esta opinion, los Estados Unidos sostienen que la
casillal eslaunica"referencia’ en comparacion con la cua deben medirse las dos casillas, la2 y la 4.
En lo que respecta la casilla 3, los Estados Unidos sostienen que "no importa que algunos nacionales
delas CE3 ... reciban también un trato menos favorable que los nacionales de las CE incluidos en b
casllal".

6. En opinion de las CE, en estos argumentos se desconoce simplemente € contenido del

Reglamento 2081/92. Las CE han sefialado repetidamente que en ese Reglamento se trata a los
nacionaes de las CE y a los extranjeros exactamente de la misma manera en [0 que respecta a la
proteccion de las indicaciones geogréficas correspondientes a zonas Situadas en las CE. Las CE han
sefialado también que & Reglamento 2081/92 trata a los nacionales de las CE y a los extranjeros
exactamente igual en lo que respecta a registro de indicaciones geogréficas correspondientes a zonas
situadas fuera de las CE. Los reclamantes no pueden responder a esto aduciendo que es preciso dejar
de lado simplemente €l trato acordado por e Reglamento 2081/92 en las casillas2 y 3. Ese enfoque
de la interpretacion del Reglamento 2081/92 seria claramente incompatible con € articulo 11
del ESD, que exige que se haga una evaluacion objetiva de los hechos.

7. Las CE consideran también que los argumentos de |os reclamantes son incoherentes desde un
punto de vista l6gico. Si aceptan que e cuadro preparado por € Taipei Chino constituye una
descripcion correcta de las posibles constelaciones para la comparacion del trato favorable de
nacionales y de productos en lo que respecta a las indicaciones geogréficas, deben aceptar este
instrumento analitico en su totalidad. No pueden smplemente degar de lado la mitad de las
constelaciones posibles y basar su argumento en una comparacion de las que les convienen. Ese
razonamiento selectivo no hace justicia a las obligaciones de trato nacional del Acuerdo sobre
los ADPIC.

Pregunta 102

8. En su respuesta ala pregunta 102, los Estados Unidos aducen que "no es crucial que & Grupo
Especid suponga que de hecho todas las personas que producen productos con indicaciones
geogréaficas en un pais son nacionaes de ese pais’. Dicen a continuacion que “[n]o cabe cuestionar en
efecto que e Reglamento de las CE sobre las indicaciones geograficas concede por 10s términos en
que esta formulado un trato dif%rente a las personas dependiendo de la casillaindicada en la respuesta

alapregunta 101 en que etén”.

9. Estas premisas son yafalsas. Las CE no entienden como pueden los Estados Unidos afirmar
gue € Grupo Especia debe hacer una congtatacion de que e Reglamento 2081/92 entrafia
discriminacion entre nacionales y aducir al mismo tiempo gque e Grupo Especia no necesitallegar a
ninguna conclusion con respecto a s hay efectivamente un vinculo entre la naciondidad y la
proteccion de las indicaciones geograficas en virtud del Reglamento 2081/92.

2 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 101 del Grupo Especial, parrafo 2; respuesta de
Australiaalapregunta 101 del Grupo Especial, parrafo 2.

3 Respuesta de | os Estados Unidos a la pregunta 101 del Grupo Especial, parrafo 4.

* Respuesta de los Estados Unidos ala pregunta 102 del Grupo Especial, parrafo 9.
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10. Las CE encuentran también sorprendente que los Estados Unidos sostengan que "[n]o cabe
cuestionar”" que el Reglamento 2081/92 dispone un trato diferente de las personas "dependiendo de la
casillaindicada en larespuesta a la pregunta 101 en que estan”. Como han confirmado repetidamente
las CE, €l Reglamento 2081/92 trata a los nacionales de las CE y a los extranjeros exactamente igual
en lo que respecta a la proteccion de las indicaciones geogréficas correspondientes a zonas de las CE.
De lamisma manera, las CE han sefidado que e Reglamento 2081/92 trata a los nacionales de las CE
y alos extranjeros exactamente igual en lo que respecta a registro de las indicaciones geograficas
correspondientes a zonas Situadas fuerade las CE. En consecuencia € trato otorgado en lacasillal es
e mismo que € otorgado en lacasilla2y € trato acordado en la casilla 3 es el mismo que € acordado
en la cadlla4.

11. En otro esfuerzo por demostrar que hay discriminacion basada en la nacionalidad, los Estados
Unidos aducen que "para producir o elaborar productos agricolas y alimenticios' de conformidad con
el pliego de condiciones del producto con un nombre protegido, una persona "estara establecida en esa
zonay tendr& que obtener personeria juridica con arreglo alas leyes del pais en que esté establecidal’.®
Los Estados Unidos sostienen a continuacion que "e resultado general sera que... las personas
eﬁtablecidGas. .. en un Miembro son nacionales de ese Miembro" y que "esta es también la conclusion
préctica’.

12, En opinion de las CE, estos argumentos de los Estados Unidos son meramente especul ativos y
no se apoyan en ninguna prueba. El Reglamento 2081/92 no requiere ninguna forma de
establecimiento ni tampoco la obtencion de personeriajuridica. De la misma manera, incluso cuando
una persona fisica o juridica es residente de un pais determinado o esté establecida en ese pais, ello no
significa que pasa a ser naciond de ese pais.

13. Las CE sefiaan también que los Estados Unidos no han proporcionado al Grupo Especia

ninguna informacion en cuanto a qué personas juridicas consideran que son sus nacionales. En este
contexto, las CE se remiten a la definicion de "empresa de una Parte' en € Acuerdo de Libre
Comercio de Américadel Norte (TLCAN), que dice como sigue: "empresa de una Parte significa una
empresa constituida u organizada conforme alalegislacion de una Parte".” Esinteresante sefidar que
el TLCAN, en € que los Estados Unidos son parte, no define en realidad la nacionalidad de las
empresas sobre |a base del establecimiento.®

14. Las CE tienen laimpresion de que los reclamantes procuran imponer a las CE una definicion
de la nacionalidad que no tiene ninguin fundamento en la medida de las CE en cuestion, no reflgalas
disposiciones de trato naciona del Acuerdo sobre los ADPIC y va en contra de la practica
internacional.

15. Las CE observan que los Estados Unidos sefidan que "las tierras agricolas en los Estados
Unidos pertenecen casi exclusivamente a nacionales de los Estados Unidos'.® Las CE no consideran
gue esta declaracion tenga pertinencia para este caso, ni desean tampoco hacer ninguna especulacion

® Respuesta de | os Estados Unidos ala pregunta 102 del Grupo Especial, parrafo 10.

® Respuesta de | os Estados Unidos ala pregunta 102 del Grupo Especial, parrafo 12.

" Parrafo 1 del articulo 201 del TLCAN (CE - Prueba documental 111).

8 Otro ejemplo pertinente seria el apartado m) i) del articulo XXVIII del AGCS, que define una
"persona juridica de otro Miembro" como una persona juridica que... "esté constituida u organizada de otro
modo con arreglo alalegislacion de ese otro Miembro, y que desarrolle operaciones comerciales sustantivas en

el territorio de ese Miembro o de cualquier otro Miembro™.

° Respuesta de | os Estados Unidos ala pregunta 102 del Grupo Especial, parrafo 12.
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sobre cudl podria ser la razén por la cua e porcentaje de propietarios extranjeros en los Estados
Unidos es tan bgjo. Sefidan ademés que los Estados Unidos no han demostrado que lo mismo sea
cierto con respecto a las tierras agricolas de las CE. Por ultimo, los Estados Unidos no han
demostrado que no haya propietarios extranjeros en € sector de produccion de alimentos, a que
concierne igualmente e Reglamento 2081/92.

Pregunta 103

16. En sus respuestas a las preguntas del Grupo Especia, las CE han puesto de relieve que €
parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere que las condiciones parala adquisicion
de derechos de propiedad intelectual se modifiquen en detrimento de los nacionales extranjeros.
Han demostrado también que la interpretacion del trato naciona de los ADPIC es una cuestion
complgja, que no puede resolverse simplemente mediante la transposicion de la jurisprudencia en
virtud del pérrafo 4 del articulo 111 del GATT a Acuerdo sobre los ADPICM

17. En su respuesta, los reclamantes hacen muy poco esfuerzo por interpretar los términos
concretos del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos repiten en
cambio su argumento seguin e cua "[h]ay una estrecha conexion entre las indicaciones geogréficas,
las regiones geogréficas y |as personas establecidas en esas regiones'.* Las CE no estén seguras de
lo que quieren decir exactamente los Estados Unidos @n "estrecha conexién”, ni de cud es la
pertinencia de esta " estrecha conexion” paralos fines del trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC.

18. Cualquiera sea e significado preciso que asignan los Estados Unidos a esos términos, las CE
opinan que con la misma justificacion se podria aducir que hay una "estrecha conexion™ entre € lugar
en gue se produce cuaquier producto y las personas que lo producen. Sin embargo, las CE no creen
gue esto pueda significar que cualquier persona que produce un producto debe necesariamente tener la
nacionalidad del lugar en que se produce € producto. De otra manera, toda discriminacién basada en
el origen de un producto seria también una discriminacion basada en la nacionalidad.

19. En su respuesta, los Estados Unidos han procurado desestimar |os jemplos de participacion
extranjera caracterizandol os de jemplos de "nacionales de las CE con algunas conexiones que no son
de las CE". En edtarespuesta se desconoce € objetivo de los giemplos de las CE. En primer lugar,
esos gemplos demuestran claramente que e Reglamento 2081/92 no contiene ningun obstaculo
juridico para que los extranjeros se beneficien de las indicaciones geogréficas de las CE. En segundo
lugar, & hecho de que puedan hacerlo como "conclusién préctica’, y por razones que no guardan
relacion con el Reglamento 2081/92, mediante el establecimiento de personeriajuridica con arreglo a
la legidacion de las CE o mediante la adquisicion de una entidad de ese tipo no demuestra que €l

Reglamento 2081/92 entrafia discriminacion sobre la base de la nacionalidad. Por ultimo, las CE
consideran que es engafioso caracterizar 1os casos en que una multinacional de los Estados Unidos
adquiere € 100 por ciento de un productor de productos protegidos de las CE como un caso de un
naciona de las CE con "agunas conexiones que no son de las CE".

20. En cuanto a la pertinencia del articulo XX del GATT, los reclamantes aducen que esta
disposicion no es aplicable en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC y que lafdtadeinclusion de
una disposicion similar en € Acuerdo sobre los ADPIC es deliberada™® Sin embargo, los reclamantes
no reconocen que la limitacion del trato nacional en e Acuerdo sobre los ADPIC alos nacionales es

10 Respuesta de las CE ala pregunta 113 del Grupo Especial, parrafo 63.
11 Respuesta de las CE alapregunta 103 del Grupo Especial, parrafo 27.
12 Respuesta de | os Estados Unidos a la pregunta 103 del Grupo Especial, parrafo 16 3).

13 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 103 del Grupo Especial, parrafo 18; respuesta de
Australiaala pregunta 103 del Grupo Especial, parrafos 13 y 14.
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igualmente deliberada. Ademés, € hecho de que e Acuerdo sobre los ADPIC no contenga ninguna
disposicion correspondiente d articulo XX del GATT debe considerarse teniendo en cuenta que

Acuerdo sobrelos ADPIC, y € trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC en particular, se ocupa
fundamentalmente de los nacionales, y no del trato de los productos. La extensa interpretacion que
hace € reclamante del trato nacional en e Acuerdo sobre los ADPIC tiene € efecto de privar de
eficacia a las defensas que podrian de otra manera estar disponibles en virtud dd articulo XX

del GATT. Las CE consideran que esa interpretacion es incompatible con los principios de la
interpretacion armoniosa de los Acuerdos de la OMC.

Pregunta 104

21 En su respuesta a la pregunta 104, los Estados Unidos persisten en aducir que las CE son un
"territorio aduanero distinto" en el sentido de lanota 1 del parrafo 3 del articulo 1 del Acuerdo sobre
los ADPIC.

22. En apoyo de este argumento, |os Estados Unidos hacen referenciaa parrafo 1 del articulo XII
del Acuerdo sobre la OMC, seguin € cua "[t]odo Estado o territorio aduanero distinto que disfrute de
plena autonomia en la conduccién de sus relaciones comerciales exteriores' puede adherirse a este

Acuerdo. Segun los Estados Unidos, esta disposicién demuestra que hay dos categorias de Miembros
de la OMC, a saber, los Estados y |os territorios aduaneros distintos; en consecuencia, en opinion de
los Estaﬂos Unidos, en razén de que las CE no son un Estado, deben ser un territorio aduanero

digtinto.

23. Esto es incorrecto. El parrafo 1 dd articulo XII del Acuerdo sobre la OMC no se aplicaa
las CE. En cambio, como sefidaron los propios Estados Unidos, las CE pasaron a ser un Miembro
inicial dela OMC con arreglo d parrafo 1 del articulo XI del Acuerdo sobre la OMC, que dispone que
seran Miembros de la OMC "las partes contratantes del GATT de 1947 [...] y las Comunidades
Europeas'.” En otras palabras, € Acuerdo sobrela OMC no se refiere alas CE ni como un Estado ni
como un territorio aduanero distinto, sino individual mente como un caso concreto.

24. Los Estados Unidos han tratado de explicar esta redaccién aduciendo que "las CE podian
identificarse por su nombre como € uUnico Miembro inicial de la OMC que no era una parte
contratante del GATT".* Sin embargo, no explican por qué razén no se hizo entonces esa referencia
especifica a las CE en la nota 1 del parrafo 3 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, s la
intencion habia sido verdaderamente que la nota se aplicaraalas CE.

25. Cabe sefidar que hay también otras disposiciones que se refieren especificamente a las CE.

Por giemplo, en € parrafo 1 dd articulo IX del Acuerdo sobre la OMC se definen los derechos de
voto de las Comunidades Europeas. Esto demuestra que cuando se necesitaba una disposicion

especifica para tener en cuenta la naturaleza especifica de las CE, se incluyé una disposicion

especifica. El hecho de que no se haya incluido una disposicién con respecto alas CE en € Acuerdo
sobre los ADPIC significa que deben aplicarse alas CE las disposiciones generales aplicables a todos
los Miembros.

26. Cabe sefidar también que la interpretacion de los Estados Unidos privaria a la paabra

"distinto" en la expresion "territorio aduanero distinto" de su utilidad. Como han reconocido los

Estados Unidos, la cdidad de "distinto" es una caracteristica intrinseca de un "territorio aduanero".*’

14 Respuesta de | os Estados Unidos ala pregunta 104 del Grupo Especial, parrafos 24 a 27.
15 Respuesta de los Estados Unidos ala pregunta 104 del Grupo Especial, parrafo 28.
16 Respuesta de l0s Estados Unidosala pregunta 104 del Grupo Especial, parrafo 28.

17 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 104 del Grupo Especial, parrafo 23.
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Sin embargo, a aducir que las CE son un "territorio aduanero distinto Miembro de la OMC", los
Estados Unidos eliminan efectivamente la paabra "distinto” de la definicion de la nota de pie de
pagina. En efecto, s la interpretacion de los Estados Unidos fuese correcta, los Estados Unidos,
Australia o de hecho todos los demas Miembros de la OMC deberian también considerarse un
"territorio aduanero distinto Miembro de laOMC".

27. Los Estados Unidos han argumentado también que la nota 1 debe aplicarse a las CE porque
las CE "no tienen nacionales’.*® Como ya han explicado las CE en su respuesta a la pregunta 105 del
Grupo Especial, esto es obviamente erroneo. Ademas, como han explicado también las CE, € hecho
de que la definicion de la nacionalidad para las personas juridicas sea una cuestion complgja no
significa que las CE "no tienen nacionaes’. En este contexto, es Gtil también remitirse a texto de
derecho internacional de Brownlie, que confirma plenamente la opinion de las CE*°

La atribucion de las personas juridicas (personnes morales) a un Estado particular
para los fines de la aplicacion de una norma de derecho interno o internaciona se
basa normalmente en & concepto de la nacionalidad. El préstamo de un concepto
desarrollado en relacion con las personas es torpe en algunos respectos, pero esta
actualmente bien establecido. Un elemento importante de la distincidn es la ausencia
en los sistemas juridicos de disposiciones legidativas que establecen un estatuto
nacional paralas empresas. lasleyesinternas sobre nacionalidad no se ocupan de las
empresas. Se desprenden de esto dos consecuencias. En primer lugar, la
nacionalidad debe derivarse da hecho de la constitucion en sociedad, es decir, de la
creacion de una persona juridica dentro del sistema de derecho interno de que se
trata, 0 de distintos vinculos, incluido € centro de administracion (siége socid) y la
base nacional de |la propiedad y € control. En segundo lugar, € contenido de la
nacionalidad tiende a depender del contexto de la norma de derecho particular de que
s trata: la naciondidad aparece més como una atribucién funcional o de
procedencia y menos como una condicién formal y general del tipo golicable alas
personas.

28. Los Estados Unidos se han referido también a historial de la redaccion del Acuerdo sobre
los ADPIC. Han sefidado en particular que en una versién anterior de la nota de pie de pagina se
hacia referencia especificamente a Hong Kong.”° Esta nota, que figuraba en e proyecto de Bruselas
del Acuerdo sobre los ADPIC, dice como sigue™:

Por e término "nacionales’ utilizado en el presente Acuerdo se entenderg, en € caso
de Hong Kong, las personas fisicas o juridicas que tengan domicilio o un
establecimiento industrial o comercial, rea y efectivo, en Hong Kong.

29. La unica diferencia importante entre esta version y la version definitiva de lanota 1 es que la
referencia a "Hong Kong" ha sido sustituida por una referencia a "un territorio aduanero distinto
Miembro de laOMC". En otras palabras, |a referencia especifica a Hong Kong se sustituyd por una
referencia genérica a la categoria de Miembros a que pertenece Hong Kong. El historial de la

18 Respuesta de |l os Estados Unidos ala pregunta 104 del Grupo Especial, parrafo 33.

19 1an Brownlie, Principles of Public International Law, quinta edicion (1998), paginas 425 y 426 (CE -
Prueba documental 112). Sin subrayar en el original.

20 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 104 del Grupo Especial, parrafo 34.

21 Cf. Daniel Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, segunda edicién (2003),
parrafo 2.15.
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redaccion confirma en consecuencia la afirmacién de las CE de que la nhota 1 estaba destinada a cubrir
los casos de territorios tales como, por giemplo, Hong Kong o Macao, pero no las CE.

30. Los Estados Unidos se refieren también a una "Nota informal de la Secretaria’ de fecha 7 de
diciembre de 1992. Lamentablemente, no han proporcionado un gemplar de esta "Nota informa", de
gue no disponen las CE, como prueba documental. En consecuencia, las CE no pueden formular
observaciones sobre € argumento de los Estados Unidos a este respecto y solicitan que los Estados
Unidos suministren un gemplar de la Nota informal a Grupo Especid y a las demas partes. Debe
darse también a las CE una oportunidad de hacer observaciones sobre la nota una vez que haya sido
suministrada por los Estados Unidos. Mientras las CE no tengan oportunidad de formular sus
observaciones, € Grupo Especial no debe tener en cuenta los argumentos planteados por |os Estados
Unidos con respecto ala Notainformal de 7 de diciembre de 1992.

3L Australia, por su parte, se ha referido a hecho de que la competencia con respecto a las
cuestiones abarcadas por € Acuerdo sobre los ADPIC es compartida por las CE y sus Estados
miembros y ha aducido que por esta razon, "[p]uede haber ocasiones, en relacién con cuestiones
abarcadas por e Acuerdo sobre los ADPIC, en que los 'territorio[s] aduanero[s]' de sus Estados
miembros podrian ser distintos del 'territorio aduanerd de las propias CE".?* Esto es enteramente
incorrecto. El hecho de que la competencia con respecto a las cuestiones abarcadas por € Acuerdo
sobre los ADPIC se comparta entre las CE y sus Estados miembros se debe a hecho de que €
Acuerdo sobre los ADPIC se refiere también a la armonizacién de la legidacion sobre propiedad
intelectual.® El hecho de que algunas esferas ce la legislacion sobre propiedad intelectual no estén
armonizadas dentro de las CE nadatiene que ver con €l territorio aduanero de las CE. Las CE tienen
competencia exclusiva en lo que respecta a comercio de mercancias y tienen un solo territorio
aduanero; esto se aplicatambién paralos fines del Acuerdo sobre los ADPIC*

Pregunta 108

32 Las CE no ven la pertinencia del andlisis de la jurisprudenciadd Tribuna Europeo de Justicia
relativa a apartado 1 del articulo 13 dd Reglamento 2081/92 incluida en la respuesta de Audtralia a
esta pregunta, dado que Australia confirma que no hace ninguna alegacion en virtud del parrafo 4 del

articulo 11l del GATT en d sentido de que € apartado 1 del articulo 13 otorga un trato menos

favorable a los productos importados.”

3. En vista de lo que antecede, las CE no consideran necesario ocuparse de todos |os errores que
contiene la respuesta de Australia.  Sin embargo, desearian corregir la interpretacion incorrecta que
hace Australia de las conclusiones del Tribunal Europeo de Justicia en @ asunto C-66/00, Dante Bigr®
(a que Audtraliallamala "sentencia sobre € Parmesano”).

22 Respuesta de Australiaala pregunta 104 del Grupo Especial, parrafo 16.

2 véase la Opinion 1/94, Adhesion a la OMC, [1994] ECR-1-5389, parrafo 58 (véase Austraia -
Prueba documental 13).

24 Esto se confirma en el Dictamen 1/94, Adhesion a la OMC, [1994] ECR F5389, parrafo 55
(Australia - Prueba documental 13) en que el Tribunal de Justicia confirmé que la aplicacion de las medidas de
proteccion de los derechos de propiedad intelectual en frontera, que estan a cargo de las autoridades aduaneras,
son de la competencia exclusiva de la Comunidad con respecto ala politica comercial.

% Respuesta de Australia ala pregunta 18 del Grupo Especial, parrafo 27.

26 Australia - Prueba documental 16.
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3A. Australia dice que e empleo de la palabra "parmesan” esta prohibido en las CE en razon de
que € Tribunal Europeo de Justicia constatd en ese asunto que "no es en modo alguno evidente que la
denominacion 'Parmesan’ haya pasado a ser genérica’.”’ Esto es incorrecto. La cuestion de si el

término "parmesan” es genérico no estaba ante e Tribuna y no se decidio en ese caso. El tribunal

italiano habia planteado varias cuestiones con respecto a la interpretacion del Reglamento 2081/92,
pero no a la cuestion de s "parmesan” era un término genérico. El Gobierno de Alemania, que
intervino como tercero, planted una objecion preliminar en € sentido de que la referencia no era
admisible porgue las cuestiones planteadas por € tribuna italiano no eran pertinentes, dado que, en
todo caso, "parmesan’ era un término genérico que no podia protegerse en virtud de
Reglamento 2081/92.

35. El Tribuna recordd en primer término que, en principio, corresponde a los tribunaes
nacionales decidir s es necesaria unaremision a Tribunal Europeo de Justicia®®:

A este respecto, procede recordar que, seguin jurisprudencia reiterada, en e marco de
la cooperacion entre € Tribunal de Justiciay los érganos jurisdiccionales nacionales
establecida por € articulo 234 CE, corresponde exclusvamente a Organo
jurisdiccional nacional, que conoce dd litigio y que ha de asumir la responsabilidad
de la decisén jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las
particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisiéon prejudicial para poder
dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea a Tribuna de
Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la
interpretacion del Derecho comunitario, e Tribunal de Justicia estd, en principio,
obligado a pronunciarse (véase, en particular, la sentencia de 15 de diciembre
de 1995, Bosman, C-415/93, ECR 1-4921, parrafo 59).

36. El Tribuna pasod luego arecordar que, en casos excepcionales, se puede negar a pronunciarse
sobre una cuestion remitida por un tribunal naaonal cuando es evidente que la cuestion no guarda
relacion con la controversia ante ese tribunal . ?

Sin embargo, @ Tribunal de Justicia también ha declarado que, en supuestos
excepcionales, le corresponde examinar |as circunstancias en las que € juez nacional
se dirige a @, con objeto de verificar su propia competencia. La negativa a
pronunciarse sobre una cuestion prejudicia planteada por un érgano jurisdicciona
nacional solo es posible cuando resulta evidente que la interpretacion del Derecho
comunitario solicitada no tiene relacion aguna con la redlidad o con € objeto del
litigio principal, cuando € problema es de natural eza hipotética o cuando € Tribunal
de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para
responder de manera Util a las cuestiones planteadas (véase, en particular, la
sentencia de 22 de enero de 2002, Canad Satédlite Digital, C-390/99, 1-607,
parrafo 19).

37. El Gobierno de Alemania sostuvo que las cuestiones planteadas por € tribuna italiano no
eran pertinentes porque "parmesan” era en todo caso un término genérico, con la consecuencia de que
el Reglamento 2081/92 no era aplicable. Sin embargo, € Tribunal Europeo de Justicia determiné que
no era de ninguna manera claro que "parmesan” fuera un término genérico y que, en consecuencia, las

27 Respuesta de Australia ala pregunta 18 del Grupo Especial, parrafo 26.
28 Australia - Prueba documental 16, parrafo 18.

2 Australia- Prueba documental 16, parrafo 19.



WT/DS290/R/Add.2
Pagina B-411

cuestiones planteadas por € tribunal italiano no eran tan obviamente poco pertinentes para ser
inadmisibles™:

Sin embargo, en € caso de autos no es en modo alguno evidente que la denominacion
"parmesan” haya pasado a ser genérica. En efecto, a excepcion del Gobierno alemén
y, en cierta medida, del Gobierno austriaco, todos los gobiernos que han presentado
observaciones en € presente asunto asi como la Comision alegan que la
denominacion francesa "parmesan” congtituye la traduccion correcta de la DOP
"Parmigiano Reggiano”.

En tales circunstancias, no cabe sostener que resulte manifiesto que las cuestiones
planteadas por el drgano jurisdiccional remitente corresponden a uno de los supuestos
considerados en la jurisprudencia mencionada en € parrafo 19 de la presente
sentencia. En consecuencia, procede admitir |a peticion de decision prejudicial.

38. En resumen, en € asunto Dante Bigi, no se pidié a Tribunal Europeo de Justicia que se
pronunciara, y € Tribuna no se pronuncio, sobre la cuestion de s € término "parmesan” es genérico.
El Tribunal examind la cuestién solamente a fin de resolver la objecion procesa preliminar para
determinar que las demas cuestiones planteadas por € tribunal italiano eran obviamente irrelevantes e
inadmisibles.

39. Como sefidd Austrdia®, la Comision de las CE opina que "parmesan” no es un término
genérico. Sin embargo, Alemaniatiene una opinion diferente. Por esarazon, la Comisién hainiciado
procedimientos por infraccion con arreglo a articulo 226 del Tratado CE contra Alemania.
Correspondera @ Tribunal Europeo de Justicia en € contexto de esos procedimientos decidir s €
término "parmesan” es 0 no genérico. Las CE no ven qué es intrinsecamente objetable con respecto
a hecho de que la aplicacion del apartado 1 del articulo 13 del Reglamento 2081/92 a un conjunto
particular de hechos dé lugar a dudas y que distintas partes interesadas puedan tener opiniones
diferentes, con la consecuencia de que es necesario que los tribunales resuelvan € desacuerdo. ¢Es
gue en Australia & Gobierno Federal y los Estados nunca estén en desacuerdo sobre la interpretacion
delas leyes federaes?

40. Contrariamente a lo que dice Australia en € parrafo 23, € apartado 1 del articulo 13 del

Reglamento 2081/92 no prejuzga sobre la cuestion de s "d titular de una marca de fabrica o de
comercio no podria impedir e uso similar o idéntico de un signo, que induzca a confusion, para
bienes similares o idénticos’. Australia confunde dos cuestiones diferentes. e alcance del derecho
negativo de los titulares de una indicacion geogréfica registrada aimpedir ciertos usos, que es lo que
se define en € apartado 1 del articulo 13, y e alcance del derecho positivo de utilizar una indicacion
geogréficaregistrada, que esta circunscrito a signo registrado (véase infra las observaciones sobre la
respuestade Australia ala pregunta 137).

41, Australia concluye diciendo que:

Las incertidumbres creadas por e funcionamiento practico del apartado 1 de
articulo 13 del Reglamento N° 2081/92 y su aplicacion en situaciones que entrafian
términos genéricos congtituyen parte del fundamento de las degaciones de Austraia
concernientes a parrafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobrelos ADPICy al parafo 1
del articulo 10bisy a parrafo 1 del articulo 10ter del Convenio de Paris con respecto
al registro de una indicacion geogréfica definida por las CE. Australia no ha podido

30 Australia - Prueba documental 16, parrafos 20y 21.

3! Respuesta de Australiaala pregunta 108 del Grupo Especial, parrafo 21.
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identificar ningin medio dentro del ordenamiento juridico de las CE por € cua se
asegure a una persona legitimamente interesada -sea fisica o juridica, naciona de
lasCE o de otro Miembro de la OMC- el acceso a un tribuna facultado para
considerar € fondo de un acto de competencia desleal contrario a los usos honestos
en materia industrial o comercial, incluso en € comercio internacional, con respecto
al registro de una indicacion geogréfica definida por las CE.

42, Las CE desearian sefialar, en primer lugar, que € pasaje que antecede parece contradecir la
respuesta de Australia a la pregunta 161, en que Austraia explica que la "medida de las CE" es
incompatible con e parrafo 1 del articulo 10bis del Convenio de Paris, porque "reduce la proteccién
juridicade las marcas'. Las CE no ven la conexion entre las preocupaciones de Australia sobre €l uso
de términos genéricos y la proteccién de las marcas de fabrica o de comercio.

43, En segundo lugar, las CE han proporcionado una impugnacion cabal de la sugerencia de
Australia de que € registro de un nombre que no es genérico en las CE pero puede ser genérico en €l

"comercio internacional” puede ser un "acto de competencia desledl".** Australia no harespondido a
los argumentos de las CE En cambio, en la segunda reunién con € Grupo Especia, Australia negé
que hacia esa alegacion®

Australia no ha dicho que pueda considerarse que € registro de un término como
indicacion geogréfica definida por las CE en € territorio A pueda considerarse que
induce a error simplemente porque e término ha pasado a ser genérico en €
territorio B.

44.  Augraiareformul6 a continuacion su aegacion como sigue®:

Sin embargo, lo que et claro es que las CE estén obligadas a proporcionar a las
partes interesadas |os medios juridicos para examinar esas cuestiones en relacion con
el registro de unaindicacién geogréfica definida por las CE.

45, Esto equivale a decir que un Miembro no puede adoptar leyes ni reglamentaciones en que se
especifiquen los tipos de usos que pueden o no pueden considerarse un "acto de competencia deded”,

y deben en cambio dgar exclusvamente a cargo de los tribunales la definicidn de lo que congtituye
un "acto de competencia deded". Las CE estan en desacuerdo con este argumento, que es
manifiestamente contrario a principio fundamental consagrado en la Ultima frase del parrafo 1 del

articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. El parrafo 2 dd articulo 22 no impone una obligacion de
proporcionar medios de "poner a prueba’ cualquier alegacion concebible de "competencia dedea”

por carente de fundamento que sea. En cambio, el parrafo 2 del articulo 22 exige que se arbitren los
medios para impedir o que congtituyen verdaderos "actos de competencia desed”. S un uso no es
un "acto de competencia deded", no hay ninguna obligacién de arbitrar medios para impedirlo.

En consecuencia, para determinar que hay contravencion del parrafo 2 del articulo 22, € reclamante
debe probar, en primer lugar, que un cierto tipo de uso constituiria un "acto de competencia dedea"
en el sentido del parrafo 1 dd articulo 10bis del Convenio de Paris y, en segundo lugar, que €

demandado no arbitra los medios necesarios paraimpedir ese tipo de usos.

32 Segunda comunicacion escrita de las CE, parrafos 381a 393.
33 Segunda declaracion oral de Australia, parrafo 82.

34 segunda declaracion oral de Australia, parrafo 85.
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46. Por ultimo, las CE han aclarado repetidamente que, en todo caso, € Reglamento 2081/92 no
excluye la aplicacion de las Directivas sobre etiquetado y publicidad engafiosa y de las leyes sobre
competencia dedeal de los Estados miembros en |o que respecta a uso de indicaciones geogréficas
registradas. Australia parece aceptar que esas Directivas y leyes son suficientes para cumplir o
dispuesto en e parrafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC y en € parrafo 1 del

articulo 10bis y € parafo 1 del articulo 10ter del Convenio de Paris con respecto a uso de

indicaciones geogréficas no registradas. Por |o menos, Australia no ha presentado ninguin argumento
ni prueba en e sentido de que las disposiciones de esas Directivas y leyes no son suficientes per se
para cumplir con esas disposiciones. Dado que, contrariamente a supuesto erroneo de Australia, las
mismas Directivas y leyes se aplican también con respecto a uso de indicaciones geogréficas
registradas, las preocupaciones de Austraia carecen de fundamento. Sin embargo, Australia adopta
aparentemente la posicion de que, con respecto a las indicaciones geograficas registradas, las CE
deberian sudtituir esas Directivas y leyes por un Reglamento de las CE. Sin embargo, no hay ninguna
obligacion en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC de proporcionar la proteccion requerida a ningdn
nivel territorial dado. Las alegaciones de Australia constituyen un intento infundado e inaceptable de
inmiscuirse en la asignacion congtitucional de poderes entre las CE y sus Estados miembros.

Pregunta 112

47. Las CE sefidan que en su respuesta a la pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos
parecen aducir que €l apartado 3 del articulo 12 contiene obligaciones juridicas para con el tercer pais
de que se trate®> Como ya han explicado las CE en su respuesta, no es asi.*® Las CE observan que su
opi nién37es compartida por Austraia, que ofrece una interpretacion contraria a la de los Estados
Unidos.

Pregunta 120

48 En su respuesta a la pregunta 120 del Grupo Especidl, los Estados Unidos sostienen que €l
requisito de indicar e pais de origen de las indicaciones geograficas homoénimas "no es una ssimple
cuestion de costo del etiquetado”, y que € requisito del etiquetado “"tiene € cardcter de un
condicionante que resta vaor a la indicacion geografica' a implicar que la indicacion geogréfica
extranjera"es algo distinto de una 'verdaderd indicacion geogréfica’.*®

49, Para empezar, las CE sefidan que estos argumentos de |os Estados Unidos contradicen los de
Australia, que ha indicado claramente que no alega que € apartado 2 del articulo 12 del
Reglamento 2081/92 entrafia un trato menos favorable con respecto a nada que no sea los costos de
etiquetado. *°

50. Ademas, la respuesta de los Estados Unidos no tiene ningun fundamento en d
Reglamento 2081/92. El apartado 2 del articulo 12 del Reglamento exige simplemente que en € caso
de dos denominaciones homoénimas, de las CE y de un pais tercero, debe indicarse € pais de origen
de la denominacion que se registra con posterioridad. Como ya han explicado las CE, € objetivo de
esta norma es informar al consumidor del verdadero origen del producto de que se trata®® En e caso

35 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 112 del Grupo Especial, parrafo 45.
36 Respuesta de las CE ala pregunta 112 del Grupo Especial, parrafo 61.

37 Respuesta de Australiaala pregunta 112 del Grupo Especial, parrafos 33 y 34.

38 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 120 del Grupo Especial, parrafo 47.
39 Respuesta de Australia ala pregunta 52 del Grupo Especial.

40 v/ éase la respuesta de las CE ala pregunta 54 del Grupo Especial, parrafo 126.
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de dos indicaciones geograficas homénimas, este es un objetivo de politica perfectamente legitimo.
La indicacién veraz del pais de origen no menoscaba en modo aguno € vaor de la indicacion
geogréafica, ni hay tampoco ninguna implicacion en e requisito del apartado 2 del articulo 12 de que
laindicacion geogréfica a que se aplica €l requisito tiene de alguna manera "un valor que es diferente”
0 "es ago distinto de una verdadera indicacion geogréfica’.

51 Por ultimo, los Estados Unidos no tienen tampoco razéon a aducir que "la indicacion
geografica basada en las CE sera conocida simplemente por esa indicacion geogréfica, en tanto que la
indicacion geogréfica homoénima del producto que no es de las CE estara calificada por un pais de
origen".**  Como han explicado repetidamente las CE, |a prescripcion en materia de etiquetado del
apartado 2 del articulo 12 se aplicard a cuaquiera de las denominaciones que se registren con
posterioridad, ya sea que se trate de la denominacion de las CE o de la denominacion extranjera.?

Pregunta 123

52. En su respuesta a la pregunta 123, los Estados Unidos persisten en su argumento de que €l
gpartado 2 del articulo 12 del Reglamento 2081/92 "no es una prescripcion genera relativaalamarca
de origen del pais’ sino que "esta por encima de cualquier otra prescripcion genera relativa a una
marca de origen del pais que puede aplicarse a todos |os productos agricolas y aimenticios'.*®

53. Como las CE ya han explicado en sus respuestas, no hay simplemente ningin fundamento
para aducir que € articulo IX del GATT se aplica solamente a los requisitos de marcas de origen
"generales’ pero no a un requisito de marca de origen tal como e contenido en € apartado 2 del
aticulo 12.*

5. Lo absurdo de este argumento de los Estados Unidos resulta evidente cuando se considera
una vez mas la préctica de los propios Estados Unidos con respecto a las marcas de origen. Con
arreglo a las leyes de los Estados Unidos, "todo articulo de origen extranjero [...] importado a los
Estados Unidos llevard una marca en un lugar visible, de manera tan legible, indeleble y permanente
como lo permita la naturadeza del articulo, de manera ta que indique a comprador find en los

Estados Unidos & nombre en inglés del pais de origen ddl articulo".*

55. Es razonable decir que este requisito de marca de origen de los Estados Unidos para los
productos importados es, en todo caso, mas restrictivo y més oneroso que € requisito de las CE
contenido en e apartado 2 del articulo 12 del Reglamento 2081/92. El hecho de que los Estados
Unidos, a igud que Austraia, apliquen esta marca del pais de origen discriminatoria a todos los
productos y no solamente a algunos dificilmente puede ser un factor mitigante. Pareceria en
consecuencia que, s los Estados Unidos tienen razén y el apartado 2 del articulo 12 constituye una
infraccion de las obligaciones de trato nacional, los requisitos de marca de origen de los Estados
Unidosy de Australia estan también en contravencion de las obligaciones de trato nacional.

! Respuesta de |0s Estados Unidos ala pregunta 120 del Grupo Especial, parrafo 47.

42 \/éase, més recientemente, la Segunda declaracion oral de las CE, parrafo 145.

3 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 123 del Grupo Especial, parrafo 48.

44 Respuesta de las CE ala pregunta 124 del Grupo Especial, parrafo 98.

% 19 US 1304(8). (CE - Prueba documental 66). La prueba documental 66, proporcionada

anteriormente por las CE, contiene solamente una referencia indirecta a esta disposicion; para facilitar la
consultaal Grupo Especial, las CE proporcionan también la fuente inmediata.
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56. Los Estados Unidos han alegado también que las CE no han aducido que cuaquier
prescripcion general relativa a marcas de origen de un pais de las CE satisfaria € requisito del

apartado 2 del articulo 12 del Reglamento 2081/92.“° Este argumento no es aplicable. En razon de
gue las CE no tienen requisitos de marcas del pais de origen, los requisitos "en las CE" no son
obviamente pertinentes. Sin embargo, como ya han dicho las CE, es muy posible que las marcas de
origen aplicadas de acuerdo con los requisitos de otros paises, como los Estados Unidos, cumplan los
requisitos del apartado 2 dedl articulo 12 del Reglamento.*’

57. En todo caso, € principal argumento de las CE es que durante muchos afios los Estados
Unidos, supuestamente porgue consideraban que las obligaciones de trato nacional no se aplicaban a
los requisitos de marca del pais de origen, han aplicado requisitos de marca discriminatorios. La
alegacion de los Estados Unidos contrasta asi marcadamente con la propia practica de los Estados
Unidos, y € Grupo Especial no debe desconocer este hecho al evaluar la aegacion de los Estados
Unidos.

58. Ademés, las CE desean sefiadlar a ka atencidon del Grupo Especia la conclusion 16gica del
argumento de los Estados Unidos. s € parrafo 1 dd articulo IX del GATT abarca en realidad
solamente requisitos de marca "generaes’, pero no para productos especificos, las CE podrian
remediar facilmente toda posible constatacion de una violacion mediante la introduccion de un
requisito de marcas de origen general, smilar a los de los Estados Unidos y de Australia. En otras
palabras, € parrafo 1 ddl articulo IX del GATT aentariala adopcion de requisitos més restrictivos, y
no menos restrictivos. Esta dificilmente es unainterpretacion acorde con los objetivos del GATT.

Pregunta 124

59. En su respuesta a la pregunta 124, los Estados Unidos aducen gque "no se plantean en esta
diferencia las cuestiones sistémicas formuladas en la pregunta del Grupo Especia™. Como acaban de
explicar las CE, esta opinion de los Estados Unidos se basa en una interpretacion sumamente
artificiosa e interesada del parrafo 1 ddl articulo IX del GATT. En consecuencia, los intentos de los
Estados Unidos de aidar su aegacion con respecto a apatado 2 ded articulo 12 dd
Reglamento 2081/92 de la cuestion generd de las marcas de origen deben ser desestimados.

60. Los Estados Unidos aducen también que € requisito del apartado 2 del articulo 12 de que se
indique € pais de origen "causa especia confusién en razon de que las indicaciones geogréaficas por
su propia naturaleza se refieren alaindicacion del origen geogréfico particular de los productos’. La
indicacion veraz del pais de origen da a consumidor mas informacion, y no menos. Las CE no ven
en consecuencia de qué manera la indicacion veraz del pais de origen en que esta situada la zona
geogréfica confundiriaa consumidor. Por otra parte, si los argumentos de los Estados Unidos fueran
correctos, deberia considerarse que la aplicacion de los requisitos de los Estados Unidos a las marcas
de origen o del pais de origen a los productos de las CE que llevan una denominacion protegida en
virtud del Reglamento 2081/92 confunde igualmente al consumidor y menoscaba € valor de la
indicacion geogréfica.

Pregunta 128

61. En sus respuestas a la pregunta 128 del Grupo Especial, ni los Estados Unidos ni Austraia

explican por qué razon consideran que e requisito de la participacion gubernamenta en la aprobacion
de las estructuras de control es problemética. Dado que no tienen ninguna respuesta satisfactoria para

6 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 122 del Grupo Especial, parrafo 47; respuesta de los
Estados Unidos alapregunta 123 del Grupo Especial, parrafo 48.

" Respuesta de |as CE alapregunta 120 del Grupo Especial, parrafo 87.
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esta pregunta, prefieren caracterizar erroneamente los requisitos del Reglamento 2081/92 aduciendo
gue imponen "un equisito a Miembros soberanos de la OMC de que establezcan estructuras de
control determinadas por las CE"*®, o que entrafian la "imposicion... de estructuras de control
determinadas por las CE a otros Miembros de laOMC".*

62. Como ya han explicado repetidamente las CE, € requisito de las estructuras de control se
aplica y se evala estrictamente con respecto a producto especifico para € cua se solicita la
proteccion.®® En consecuencia, contrariamente alos argumentos de |os Estados Unidos, no se trata de
"equivalencia con otro nombre". El Reglamento 2081/92 no se ocupa de la cuestion de la forma en
gue los reclamantes protegen las indicaciones geogréficas dentro de su propio territorio, y no se
ocupan en particular de la cuestion de s exigen que haya estructuras de control para ese fin o no. El
objetivo del Reglamento es smplemente asegurar que, para estar protegidas en las CE, las
indicaciones geogréficas de paises terceros satisfagan las mismas condiciones que las indicaciones
geogréficas de las CE.

63. Como explicaron las CE, dado que los organismos de control estaran situados en € territorio
dd pais de origen de laindicacidn geogréfica, es indispensable una participacion del pais de origen de
las indicaciones geogréficas para la designaciéon y la vigilancia permanente de esas estructuras de

control.® Como ya han dicho también las CE, esta posibilidad de que haya un organismo de control

aprobado por su pais de origen deberia en realidad congtituir una ventgjay no una desventgja para los
solicitantes y los productores de los Estados Unidos o de Australia.®

64. En su respuesta, los Estados Unidos impugnan este argumento aduciendo que las CE "no
permiten que los Estados Unidos hagan su propia determinacion en cuanto a la suficiencia de las
estructuras... de control".”® Esto es engafioso. El apartado 2b) de articulo 12bis del
Reglamento 2081/92 exige una declaracion de que "los elementos previstos en € articulo 10 se
cumplen en su territorio”. Evidentemente, la institucion de la Comunidad responsable de decidir con
respecto a una solicitud de proteccién en virtud del Reglamento 2081/92 debe asegurarse de que se
satisfagan todos los requisitos del Reglamento. Sin embargo, como ya han dicho las CE, a hacerlo,
las instituciones de la Comunidad deberan depender en medida considerable de la informacion
suministrada por € pais de origen.> Contrariamente a la sugerencia de los Estados Unidos, la
declaracion del pais de origen tiene en consecuencia considerable importancia, y las ingtituciones de

la Comunidad le daran €l peso debido en el proceso de registro.
Pregunta 130

65. Las CE observan que en sus respuestas ni los Estados Unidos ni Australia identifican ningin
aspecto ddl requisito de las estructuras de control, ademés de la participacion de sus Gobiernos, que

“8 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 128 del Grupo Especial, parrafo 53.
%9 Respuesta de Australiaala pregunta 128 del Grupo Especial, parrafo 51.

%0 segunda declaracién oral de las CE, parrafos 54 y siguientes; Segunda comunicacion escrita de
las CE, parrafos 96 y siguientes.

°1 Respuesta de |as CE ala pregunta 136 del Grupo Especial, parrafo 146.
%2 Respuesta de |las CE ala pregunta 131 del Grupo Especial, parrafo 114.
%3 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 128 del Grupo Especial, parrafo 57.

>4 Respuesta de |las CE alapregunta 114 del Grupo Especial, parrafo 69.
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consideran objetable.”™ En consecuencia, las CE entienden que |as alegaciones de |os Estados Unidos
y de Australia se limitan ahora al requisito de la participacion de los gobiernos en la designacion de
las estructuras de control.

Pregunta 137

Respuesta de los Estados Unidos

66. Los Estados Unidos alegan que "no tienen acceso a los pliegos de condiciones de ninguna de
las tres indicaciones geogréaficas mencionadas por € Grupo Especid”. Esta alegacion no esta
justificada®® Los pliegos de condiciones de todas |as indicaciones geogréficas registradas, incluidas
las mencionadas en la pregunta, pueden obtenerse solicitandolas a la Comision de las CE o a las
autoridades competentes de |os Estados miembros.

67. Con respecto a argumento expuesto en € parrafo 67, en los términos utilizados por las CE no
se hacen "muchas salvedades’. Las CE utilizaron esos términos a fin de indicar claramente que la
determinacion de s un signo "utilizado" es igual o diferente del signo abarcado por € registro sdlo
puede decidirse caso por caso. Las CE no ven como pueden los reclamantes estar en desacuerdo con
esto.

68. En lo que hace ala cuestion de las traducciones®, las CE han explicado repetidamente que &l
registro confiere un derecho positivo a utilizar la denominacion registrada, con la exclusion de
cualquier otro signo. Una "traduccion” no es necesariamente un signo diferente, cosa de la que los
Estados Unidos no parecen haberse percatado. Por ejemplo, la traduccién de "Gorgonzola' al

espafiol, € inglésy e francés es en todos los casos "Gorgonzola'. Por esa razén, no seria correcto
decir que @ término registrado no puede utilizarse en su formatraducida. Ademas, en agunos casos,
un registro puede abarcar diferentes versiones linguisticas (por gjemplo, "Citricos Vaencianos' y
"Citrics Vaencians').”® Por esas razones, la cuestion pertinente no es si el registro permite e uso de
un nombre "traducido” sino s confiere un derecho positivo a utilizar un signo diferente, cosa ala que
han dado respuesta de manera inequivoca las CE.

69. Como explicaron las CE en sus respuestas a las preguntas 2 y 3 de Audtrdia, la afirmacion
gue hacen los Estados Unidos en la nota de pie de pagina 38 se basa en una interpretacion errénea de
lalegidacion pertinente de las CE.

70. En e parrafo 69, los Estados Unidos afirman que:

Segun el parrafo 1 del articulo 16, € titular de una marca idéntica o similar anterior
y vdida, registrada en un Estado miembro de las CE, tiene derecho a impedir
determinados "usos' de una indicacidn geogréfica que cause confusion a los
consumidores en ese Estado miembro.

%5 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 130 del Grupo Especial, parrafo 62; respuesta de
Australia alapregunta 130 del Grupo Especial, parrafo 53.

%6 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 137 del Grupo Especial, parrafo 65.
°" Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 137 del Grupo Especial, parrafo 68.

%8 \/éase |a respuesta de |las CE ala pregunta 140 del Grupo Especial, parrafo 176.
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71 Las CE sostienen que, de conformidad con la Gltima oracion del parrafo 1 del articulo 1 del
Acuerdo sobre los ADPIC, corresponde a cada Miembro decidir s la denominacion se invaidara o no
en primer lugar. Como explicaron las CE*®, en muchos de los Miembros no se puede impedir que
titular de una marca de fébrica o de comercio registrada utilice esa marca, incluso cuando €ello cree
una poshbilidad de confusién con una marca anterior, a menos que € registro se invalide en
primer término. La interpretacion propuesta por los Estados Unidos implicaria que las leyes sobre
marcas de todos esos Miembros son incompatibles con € parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre
los ADPIC.

72. En e parrafo 70, los Estados Unidos se refieren a una decision de un tribunal sudafricano en
virtud de la cual € uso de la marca "Budejovické Budvar" daria lugar a confusion con las marcas
"Budweiser" y "Bud". En primer lugar, las CE recuerdan una vez mas que € registro de los nombres
"Budgjovickeé pivo", "Ceskobudejovickeé pivo" y "Budgovicky meft'ansky” no ha sido sometido a
este Grupo Especia®, y también el hecho de que ese registro es tinico en razon de que es € nico
registro en virtud del Reglamento 2081/92 sujeto a la condicidn de que se aplica "sin perjuicio de
ninguna otra marca de fabrica o de comercio u otros derechos relativos a la cerveza existentes en la
Unién Europea en la fecha de la adhesion™. Ademés, los nombres "Budgovické Budvar" y "Bud" no
estén entre los nombres registrados en & Reglamento 2081/92. En todo caso, como destacaron los
Estados Unidos en otro sitio, una determinacién de probabilidad de confusion debe tener en cuenta

"|as percepciones de los consumidores en un territorio determinado”.®

73. Los Estados Unidos se refieren también®® a una decision de un tribunal italiano en que se
prohibi6 a un cervecero checo que utilizara las denominaciones "Bud” y "Budweiser” porque daban
lugar a una probabilidad de confusion con las marcas "Budweiser” y "Bud'. Sin embargo, una vez
més, las denominaciones "Bud"' y "Budweiser" no estén entre las registradas en virtud del
Reglamento 2081/92.

74. Las CE entienden, ademés, que la decision ddl tribunal sudafricano se adopt6 en respuesta a
una solicitud de registro de una marca del productor checo y no en e contexto de procedimientos por
infraccion relativos a las dos marcas registradas. En consecuencia, no tiene ninguna pertinencia en
conexioén con la cuestion planteada en la pregunta del Grupo Especial, que es s un signo registrado
vélidamente que no da lugar a confusion per se puede con todo utilizarse posteriormente de manera
que cree confusion. De la misma manera, las CE entienden que el caso italiano entrafia la infraccion
de una marca registrada por una marca no registrada y no es por lo tanto pertinente por las mismas
razones.

75. Por Ultimo, las CE sefidan que los Estados Unidos actlan de manera engafiosamente
selectiva cuando citan gemplos de "probabilidad de confusién” referentes alas marcas "Bud" y
"Budweiser". El Grupo Especia debe saber que los tribunales de otros paises, entre elos, por
gemplo, Australiay Nueva Zelandia, han constatado que no habia probabilidad de confusion entre las
denominaciones citadas en la respuesta de los Estados Unidos.™

%9 Véase larespuesta de las CE ala pregunta 138 del Grupo Especial, parrafo 170.

80 Primera comunicacion escrita de las CE, parrafos 21 a 25.

61 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 137 del Grupo Especial, parrafo 64.
52 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 137 del Grupo Especial, parrafo 70.

53 Véanse CE - Prueba documental 114 y CE - Prueba documental 115.
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Respuestade Austradia

76.  Augrdiadice que®":

Incluso dentro de los Estados miembros de las CE en que estén registradas las marcas
"Bavarid', "Heker Bger" y "Budweiser", la proteccion que brinda e Reglamento
N°2081/92 -en particular € apartado 1 dd articulo 13- indica claramente que €
titular de una marca no podria impedir € uso similar o idéntico de un signo, que
induzca a confusion, para bienes similares o idénticos ...

T7. Australia confunde dos cuestiones diferentes. El apartado 1 del articulo 3 de
Reglamento 2081/92 define el alcance del derecho negativo de los titulares de una indicacion
geogréfica registrada aimpedir ciertos usos, que incluyen las marcas de fabrica o de comercio. Esto
no prejuzga sobre la respuesta a la pregunta distintay anterior de s debe denegarse € registro de una
indicacion geogréfica de conformidad con € apartado 3 del articulo 14. No prejuzga tampoco sobre
larespuesta ala pregunta diferente de cud es el alcance del derecho positivo a utilizar una indicacion
geogréfica®™, y més especificamente si ese derecho incluye e derecho a utilizar una indicacion

geografica de una manera contraria a la Directiva sobre etiquetado y las leyes sobre competencia
dedledl.

78.  Ausrdiadice también que®:

Incluso cuando esas marcas no estan registradas e otros Estados miembros de
las CE, cada una de €ellas podria con todo disfrutar de reputacion en los territorios de
esos Estados -en particular en los Estados fronterizos- que los titulares de un derecho
de indicacion geogréfica definida por las CE podrian explotar mediante e uso que
induzca a confusion de traducciones similares a las indicaciones geogréficas
definidas por las CE. Las CE no han explicado de qué manera se aseguraria en esas
Stuaciones a los titulares de esas marcas e derecho del titular de una marca de
fébrica o de comercio a iniciar juicios por infraccion, o € derecho a iniciar una
accion judicia en virtud de otras disposiciones legales, como las leyes sobre
etiquetado, publicidad engafiosa 0 competencia desledl.

79. La pertinencia de este argumento en e contexto de las aegaciones de Australia no resulta
claraparalas CE. Como destacO Australiatodo alo largo de estas actuaciones, |os derechos de marca
de fébrica 0 de comercio son territoriales. El registro de una marca en un Estado miembro A no
confiere derechos exclusivos en € Estado miembro B, igua que € registro de una marca en los
Estados Unidos no confiere derechos exclusivos en Australia (con sujecion a lo dispuesto en €
parrafo 2 dd articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, que Australia no ha invocado en esta
diferencia). De hecho, es precisamente por esta razon que las instituciones de las CE adoptaron €
Reglamento por € que se crealaMarca Comunitaria.

80. Por otra parte, las CE pueden confirmar una vez mas que no hay nada que impida a titular de
una marca registrada en un Estado miembro A iniciar procedimientos en el Estado miembro B contra
el uso de unaindicacion geografica de manera contraria a la Directiva sobre etiquetado o a las leyes

64 Respuesta de Australia ala pregunta 137 del Grupo Especial, parrafo 59.

% De la misma manera, el hecho de que una marca de fabrica o de comercio registrada confiera el
derecho negativo a impedir € uso de signos confusamente similares no significa que el titular de la marca tiene
un derecho positivo a utilizar el signo confusamente similar él mismo.

% Respuesta de Australiaala pregunta 137 del Grupo Especial, parrafo 59.
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de competencia dedeal del Estado miembro B, incluso s la marca de que se trata no estaregistrada en
el Estado miembro B.

Pregunta 145

8L Las CE observan que las respuestas de |os Estados Unidos y de Australia son contradictorias e
irreconciliables. En tanto que los Estados Unidos persisten en la teoria equivocada de que € péarrafo 5
del articulo 24 es una "excepcion” alos articulos 22 y 23%, Australia conviene con las CE en que &

parrafo 5 del articulo 24 no "crea simplemente una excepcion"® y crea en cambio "derechos
positivos'.®® Ademés, Austraia esti de acuerdo con las CE en que € pérrafo 5 del articulo 24 "define
la linea divisoria entre e derecho de un Miembro de la OMC a aplicar medidas relacionadas con
indicaciones geogréficas definidas por e Acuerdo sobre los ADPIC y su obligacion de dar proteccion
alos derechos de marcas de fébrica o de comercio preexistentes’.”® Sin embargo, la conclusion que
extrae Australia de esto no esla correcta.

82. Si, como convienen Austrdiay las CE, € parrafo 5 dd articulo 24 no es una "excepcion”, y
define en cambio la"linea divisorid' entre e derecho a hacer cumplir la proteccion de las indicaciones
geogréficas y la obligacion de proteger las marcas amparadas por € principio de anterioridad, se
desprenderia de ello que un Miembro que actuara de manera conforme con sus derechos y
obligaciones en virtud del parrafo 5 del articulo 24 no podria estar en contravencion del parrafo 1 del
articulo 16. Sin embargo, tanto Australia como los Estados Unidos se han esforzado deliberadamente
por no plantear ninguna aegacion, ni siquiera subsidiaria, en € sentido de que € apartado 2 del

articulo 14 del Reglamento 2081/92 es incompatible con e parrafo 5 del articulo 24. Sus aegaciones
relativas ala cuestion de la coexistencia se basan exclusivamente en € parrafo 1 del articulo 16.

83. En consecuencia, las CE consideran que s € Grupo Especial esta de acuerdo con la
definicidn de larelacion entre € parrafo 5 del articulo 24y € parrafo 1 del articulo 16 que proponen
Audtrdia y las CE, debe rechazar la degacion de los reclamantes en virtud del parafo 1 de
articulo 16 con respecto a la cuestion de la coexistencia, sin que sea necesario que € Grupo Especia
considere s € apartado 2 del articulo 14 del Reglamento 2081/92 es incompatible con € parrafo 5 del
articulo 24, dado que los reclamantes no han presentado ninguna alegacién en ese sentido.

84 Los Estados Unidos aprovechan la respuesta a esta pregunta para desarrollar su interpretacion
de lafrase "no prejuzgaran ... lavalidez del registro".”* Como explicaron las CE, los Estados Unidos
no distinguen entre la "validez" del registro y € gercicio de los derechos conferidos por € registro.
Ademas, la interpretacion de los Estados Unidos haria redundante y superflua la referencia a
"derecho a hacer uso de dichamarca’. Ese derecho es e més fundamental que tiene € titular de una
marca de fabrica o de comercio, registrada o no. S los redactores del parrafo 5 del articulo 24
especificaron que las medidas para aplicar la proteccién de las indicaciones geograficas no
prejuzgaran €l derecho a hacer uso de dicha marca, pero no € derecho aimpedir que otros utilicen la
marca, es porque no tenian la intencién de limitar e derecho de los Miembros a hacerlo.
Lainterpretacion de los Estados Unidos crearia una obligacion de preservar € derecho de excluir a
otros, cuando esa obligacion no esté previstaen e parrafo 5 del articulo 24.

67 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 145 del Grupo Especial, parrafo 72.
%8 Respuesta de Australia ala pregunta 145 del Grupo Especial, parrafo 61.

% 1pid.

0 Respuesta de Australia ala pregunta 145 del Grupo Especial, parrafo 61.

! Respuesta de |0s Estados Unidos a la pregunta 145 del Grupo Especial, parrafo 74.
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85. Ademés, la interpretacion de los Estados Unidos contradice claramente las versiones en
espafiol y en francés del pérrafo 5 de articulo 24, que establecen lo siguiente”:

Cuando una marca de fabrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de
buena fe, o cuando los derechos a una marca de fabrica ode comercio se hayan
adquirido mediante su uso de buena fe:

a) antes de la fecha de aplicacion de estas disposiciones en ese Miembro, segin
lo establecido en laParte VI; o

b) antes de que laindicacién geogréfica estuviera protegida en su pais de origen;

las medidas adoptadas para aplicar esta Seccidon no preuzgaran la posibilidad de
registro ni lavalidez del registro de una marca de fabrica o de comercio, ni € derecho
a hacer uso de dicha marca, por € motivo de que esta es idéntica o similar a una
indicacion geogréfica.

Dans les cas ou une marque de fabrique ou de commerce a été déposée ou enregistrée
de bonne foi, ou dans les cas ou les droits & une marque de fabrique ou de commerce
ont été acquis par un usage de bonne foi:

a) avant la date d'application des présentes dispositions dans ce Membre telle
gu'dle est définie dans la Partie VI, ou

b) avant que l'indication géographique ne soit protégée dans son pays d'origine,

les mesures adoptées pour mettre en oeuvre la présente section ne pré ugeront pasla
recevabilité ou la vdidité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de
commerce, ou le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce, au
motif que cette marque est identique ou sSimilaire & une indication géographique.

86. El término en espafiol "prejuzgaran” y e término en francés ‘préugeront” no tienen
sentido corriente que los Estados Unidos atribuyen a la palabra en inglés "prejudice”, a saber, "injury,
damage, harni' (causar una lesién, un dafio o un perjuicio).” Ladefinicion que da e diccionario de
"preguzgar” es "juzgar de las cosas antes del tiempo oportuno, o sin tener de ellas caba
conocimiento". ™

87. A suvez ladefinicion que dad diccionario de "pr§uger"’ es:

I. 1. Vxou littér. porter un jugement prématuré sur (qgch.). Je ne veux point préuger
la question. - Prévoir au moyen des indices dont on dispose. Autant qu'on peut le
préuger; acequ'on peut préguger. 2. Dr. prendre un décision provisoire sur (gach.)
en laissant prévoir le jugement définitif.

2 Sin negritas en el original.
3 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 76 del Grupo Especial, parrafo 99.
4 Diccionario de la Real Academia Espafiola, 202 edicién, 1984.

S e Nouveau Petit Robert, 1993.
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88. Estas definiciones son similares a uno de los sentidos corriente del término inglés
"prejudice”, que es "judge beforehand" (juzgar anticipadamente).”

89. El parafo 5 dd articulo 24 puede contrastarse con otras disposiciones del Acuerdo sobre
los ADPIC, por gemplo € articulo 13, € parrafo 1 del articulo 16, el parrafo 2 del articulo 26 y €
articulo 30, en que € término inglés 'prejudice” se ha traducido como "perjuicio” en la versiéon en
espariol y "préudice” en laversion en francés. A diferencia de los términos "prejuzgar” y "préuger”,
esos términos significan 'harm, injury, damage" (causar una lesion, un dafio o un perjuicio). Esta
diferencia confirma que los términos "prgjuzgaran” y "préjugeront”’ se eligieron deliberadamente para
transmitir un significado diferente del que atribuyen los Estados Unidos a la palabra en inglés
"prejudice”.

0. Las versiones en francés y en espafiol del parrafo 6 del articulo 24 indican claramente que,
contrariamente a la opinion de los Estados Unidos, la frase "no prejuzgaran... lavalidez del registro”
no significa que se impide a un Miembro que adopte una medida que pueda afectar negativamente a
gercicio de los derechos conferidos por € registro. Significa en cambio que los Miembros no pueden
invalidar la marca simplemente sobre la base de que es idéntica o similar a una indicacion geogréfica,
sin perjuicio de la posibilidad de invalidarla por otras razones, por gemplo, que la marca no es
digintiva 0 se considera engafiosa por otras razones. Por las mismas razones, la frase "no
prejuzgaran... € derecho a hacer uso de dichamarca" significa que los Miembros no pueden denegar
el derecho a utilizar una marca de fébrica o de comercio en razén de que es igua o similar a una
indicacion geogréfica, sin perjuicio de la msibilidad de hacerlo por otras razones (por eemplo,
porque daria por resultado una probabilidad de confusidn con una marca anterior).

Pregunta 148

oL Los Estados Unidos persisten en complicar innecesariamente € debate a confundir
dos cuestiones que son claramente distintas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y de las leyes
sobre marcas de los Estados Unidos y de las CE.

92. El hecho de que & parrafo 3 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC y las disposiciones
de "antidilucion” de la Directiva sobre marcas de fabrica de las CE y & Reglamento sobre la marca
comunitaria den proteccién adicional a las marcas que disfrutan de renombre no significa que ese
renombre no sea pertinente para determinar la probabilidad de confusion entre signos
correspondientes a productos similares. Las CE han demostrado que esto es incontrovertible en
virtud de las leyes de las CE y de los Estados Unidos.””

93. Los Estados Unidos distorsionan la posicion de las CE. Las CE no han dicho que una
constatacion de probabilidad de confusion para los fines del parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo
sobre los ADPIC requiere siempre una constatacion de que la marca anterior disfruta de renombre,
cualquiera sea la "fuerza' (el carécter distintivo) inherente a la marca de fébrica. En cambio, las CE
han sefialado lo siguiente:

En primer lugar, los términos que son, o que pueden razonablemente cdlificarse como
indicaciones geogréficas para un producto determinado, son términos "descriptivos' y
en consecuencia no tienen fundamentalmente "carécter distintivo®. Como tales,
pueden registrarse vdidamente sdlo en la medida en que hayan adquirido un carécter
distintivo (significado secundario).

’® The New Shorter Oxford English Dictionary, Ed. Lesley Brown, Clarendon Press, Oxford 1993.

" Segunda declaracion oral de las CE, parrafos 166 a 169.
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En segundo lugar, la"fuerza' o @ grado de carécter distintivo que tiene una marca de
féborica o de comercio (inherente 0 adquirido) no es un criterio pertinente para
determinar la "probabilidad de confusion”.

En tercer lugar, la duracion del uso, & renombre y la notoriedad son los criterios
basicos para medir € grado de caracter distintivo que ha adquirido una marca. En
consecuencia, esos criterios son particularmente pertinentes cuando se evaua la
probabilidad de confusion con marcas de fabrica 0 de comercio que son
fundamentalmente no distintivas porque consisten en términos descriptivos, como
una indicacién geogréfica.

A. Por las razones expuestas, en € apartado 3 del articulo 14 del Reglamento 2081/92 se pide
expresamente a las autoridades que tengan en cuenta la duracion del uso, € renombre y la notoriedad.
Pero esto no significa que los deméas criterios no sean pertinentes, ni tampoco que los criterios
mencionados en € apartado 3 dd articulo 14 sean necesariamente dispositivos. Como explicaron
las CE™, si en  apartado 3 del articulo 14 no se mencionala similitud de los signos y los productos
€S porque esos criterios son necesariamente pertinentes para cualquier determinacion de una
probabilidad de confusién. De hecho, como explicaron también las CE", los criterios mencionados
en e apartado 3 del articulo 14 no pueden aplicarse en forma significativa sin tener en cuenta la
smilitud de los productos y los signos.

95. Por estas razones, las decisiones de la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior, del

Tribunal Europeo de Justicia 'y de los tribunales de los Estados miembros citadas por los Estados
Unidos™® no son pertinentes. En la medida que pueden determinar las CE, ninguna de ellas se refiere a
una situacion que puede considerarse similar ala que se contempla en e apartado 3 del articulo 14 del
Reglamento 2081/92, es decir, a una situacion que requiere la evaluacion de la probabilidad de
confusion entre una indicacién geogréafica u otro signo descriptivo y una marca registrada que consiste
en ese Sgno.

Pregunta 149

%. L as CE observan que los Estados Unidos parecen aceptar® que d pérrafo 2 del articulo 22 del
Acuerdo sobre los ADPIC no es pertinente para la interpretacion del apartado 3 del articulo 14 del
Reglamento 2081/92 en razdn de que @ apartado 3 no tiene por fin aplicar esa disposiciéon sino €
parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

97.  Aun asi, los Estados Unidos proceden a argumentar que®:
La expresion "inducir a error” parece emplearse en todo € Reglamento de las CE

sobre indicaciones geogréficas en € sentido de inducir afirmativamente a publico a
creer algo que no es cierto acerca de un producto ...

8 Respuesta de |as CE ala pregunta 68 del Grupo Especial.

 1bid.

80 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 148 del Grupo Especial, parrafo 98.
81 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 149 del Grupo Especial, parrafo 102.

82 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 149 del Grupo Especial, parrafo 104.
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98. De lamisma manera, Austraia sostiene que®:

la palabra "mideading” se utiliza en todo € texto inglés del Reglamento -en el
apartado 2 ddl articulo 3, € apartado 6 del articulo 6, laletrac) dd apartado 1 del
articulo 13, laletrad) del apartado 1 del articulo 13y €l apartado 3 del articulo 14- en
el sentido de una accion que provoca postivamente un error por parte del
consumidor.

99. Sin embargo, ni Australia ni los Estados Unidos explican lo que quieren decir con
"positivamente” o "afirmativamente”, respectivamente. Tampoco explican de qué manera € texto de
las disposiciones que citan apoya esa conclusion.

100. Tanto Australia como los Estados Unidos sostienen que la version francesa de las
disposiciones que citan confirmaria su interpretacion. Pero se limitan a reproducir €l texto de esas
disposiciones sin explicar de qué manera apoyan su interpretacion.® Como explicaron las CE*, uno
de los sentidos ordinarios de la palabra "error" en espafiol, y de sus equivaentes en otras lenguas
romances (por egemplo, “erreur”, "errore') es "confuson" (“confusion”, “confusione").
Los reclamantes no se ocupan de este argumento.

101. Las afirmaciones de los reclamantes no llegan a ser una interpretacion contextual adecuada.
Se limitan a sefidar € hecho evidente de que se utilizan términos diferentes en distintas disposiciones,
pero no hacen ninglin esfuerzo por interpretarlos de manera coherente.

102.  Como explicaron las CE, € apartado 3 del articulo 14 del Reglamento 2081/92 debe leerse en

conjuncién con el apartado 4 y laletrab) del apartado 5 del articulo 7.%° El apartado 4 del articulo 7
permite que los titulares de marcas de fébrica 0 de comercio se opongan al registro de un nombre
propuesto, entre otras cosas, en razon de que ese registro daria lugar a la situacion descrita en €

gpartado 3 del articulo 14. Laletra b) del apartado 5 del articulo 7 dispone a continuacion que las
autoridades deben resolver esa oposicién teniendo en cuenta los "riesgos reales de confusion”. Habria
una contradiccion interna en e Reglamento s las normas para decidir una oposicion en virtud de la
letrab) ddl apartado 5 del articulo 7 fueran diferentes y més rigurosas que la norma del apartado 3 del
articulo 14.

103. Laletrad) del apartado 1 del articulo 13 proporciona orientacion adiciona a disponer que los
nombres registrados estaran protegidos contra "cualquier otra practica que pueda inducir a error alos
consumidores sobre el auténtico origen del producto”. La palabra "otra" implica que las précticas
descritas previamente en las letras a), b) y ¢) pueden también "inducir aerror”. Sin embargo, en esas
letras no se prevé una norma mas rigurosa que la de la "probabilidad de confusén™ en e sentido del

parafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobrelos ADPIC, sino o contrario.

Pregunta 150

104. Al responder a esta pregunta, los Estados Unidos convienen en que las excepciones previstas
en la letra b) @l apartado 1 del articulo 6 de la Directiva sobre marcas yen € apartado b) del
articulo 12 del Reglamento sobre la marca comunitaria son compatibles con € articulo 17 del

8 Respuesta de Australia ala pregunta 149 del Grupo Especial, parrafo 77.

84 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 149 del Grupo Especial, parrafo 104, y respuesta de
Australia alapregunta 149 del Grupo Especial, parrafo 78.

8 Segunda declaracién oral de las CE, parrafo 162.

86 \/@anse también las disposiciones equivalentes en e apartado 3 del articulo 12ter y los apartados 2
y 3 del articulo 12quinquies.



WT/DS290/R/Add.2
Pagina B-425

Acuerdo sobre los ADPIC. De hecho, los Estados Unidos no podrian cuestionar esto dado que
muchos otros Miembros tienen excepciones similares en sus codigos.®”

105.  Sin embargo, como explicaron las CE®, la prescripcion de utilizar una indicacion geogréfica
registrada de acuerdo con las Directivas sobre etiquetado y publicidad engafiosay con las leyes sobre
competencia dedea es equivaente a la condicion de que se usen "de conformidad con los usos
honestos en materiaindustrial o comercia”.

106. Asi pues, en definitiva, lo que los Estados Unidos parecen considerar objetable es e mero
hecho de que las limitaciones para € uso de unaindicacién geogréfica registrada no estan previstas en
las leyes sobre marcas de fébrica o de comercio de las CE sino en diferentes instrumentos juridicos.
Sin embargo, ni e parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC ni ninguna otra disposicion
del Acuerdo contienen ningln requisito en ese sentido. Por € contrario, € parrafo 1 del articulo 1
dispone que "los Miembros podrén establecer libremente € método adecuado para aplicar las
disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistemay préctica juridicos'.

Pregunta 151

107.  Los Estados Unidos dicen que estan de acuerdo con los términos de la pregunta en e sentido
de que "d parrafo 3 del articulo 24 congtituye una excepcién ala Secciéon 3de la Parte Il del Acuerdo
sobre los ADPIC".%°

108. Las CE no interpretan lo indicado en la pregunta en € sentido de gque significa que €
parrafo 3 del articulo 24 es una "excepcion”, sino lo contrario.  Seguin entienden las CE, lo que se
sugiere en la pregunta es que la obligacién prevista en € parrafo 3 del articulo 24 se aplica solamente
con respecto a las "excepciones' previstas en otros parrafos del articulo 24. Si e parrafo 3 del
articulo 24 fuera también una "excepcidn”, no podria imponer a los Miembros la obligacién de no
basarse en esas excepciones como justificacion para reducir una proteccion preexistente.

Pregunta 154

109. Las CE cuestionan la afirmacion de los Estados Unidos® de que los "intereses legitimos' de
los consumidores son necesariamente los mismos que los del titular de la marca. Los consumidores,
en particular los consumidores de alimentos de las CE, estén con frecuencia mas interesados en que se
les informe sobre € origen de los productos y las caracteristicas asociadas con ese origen que sobre la
identidad de la empresa que es la fuente de los productos, en particular cuando esa empresa no tiene
ningdin renombre especial.”

87 éase la respuesta de las CE ala pregunta 153 del Grupo Especial, parrafo 240.

8 Respuesta de las CE alapregunta 153 del Grupo Especial, parrafos 242 a 244.

8 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 151 del Grupo Especial, parrafo 108.

0 Respuesta de |os Estados Unidos ala pregunta 154 del Grupo Especial, parrafos 113y 119.

1 Aunque es posible que los consumidores de los Estados Unidos no estén todavia tan familiarizados
con las indicaciones geogréficas, la concienciacion a este respecto estd aumentando. Por gemplo, como
explicaron las CE, el Estado de California aprobd leyes que prohiben el uso de cualquier marca de fabrica o de
comercio que incluya o que consista en una indicacion geografica reconocida para los vinos, incluidas marcas
anteriores amparadas por € principio de la anterioridad en virtud del pérrafo 4 del articulo 25, estén sujetas o0 no
a invalidacion en razén de que son engafiosas. Estas leyes, que han sido recientemente refrendadas por el
Tribunal Supremo de California (CE - Prueba documental 81) tienen por fin proteger no solo los intereses de los
productores de vino interesados sino también los de los consumidores californianos. Esto sugiere que el Estado
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110. A esterespecto, esimportante recordar que, incluso s fuera correcta la interpretacion estrecha
de los reclamantes del apartado 3 del articulo 14 del Reglamento 2081/92, esa disposicion impediria
el registro de una indicacion geogréfica que indujera a confusion con una marca de fébrica o de
comercio que hubiera sido utilizada durante un cierto tiempo y disfrutara de algin renombre o
notoriedad. Asi pues, de acuerdo con la interpretacion del apartado 3 del articulo 14 de los propios
reclamantes, € apartado 2 dd articulo 14 preveria la coexistencia de indicaciones geograficas
solamente con marcas que se hubieran utilizado durante un periodo breve y/o disfrutaran de poco o
ningun renombre o notoriedad.

111.  Ambos reclamantes procuran interpretar que las condiciones del articulo 17 incluyen una
prueba de "necesidad” estrecha, en virtud de la cual € uso de indicaciones de origen solo estaria
permitido en la medida estrictamente necesaria para informar a los consumidores del origen de los
productos.*?

112.  El texto del articulo 17 no da apoyo a esta interpretacion. Todo lo que requiere € articulo 17
es que las excepciones sean "limitadas’ y que "se tengan en cuenta’ los intereses de lostitulares de las
marcas y de los terceros. Si se interpretara que existe la condicidn de que la excepcidn debe estar
"limitada’ mediante la imposicion de una prueba de "necesidad" estricta, se destruiria de antemano €l
equilibrio de intereses que se prevé en la segunda condicion del articulo 17. A su vez, la condicion de
gue "se tengan en cuenta los intereses legitimos ddl titular de lamarcay de terceros' no establece una
jerarquia entre los intereses pertinentes y permite cierta dscrecion a los Miembros a fin de que
encuentren un equilibrio adecuado entre ellos.

113.  Por otra parte, la prueba de "necesidad” propugnada por los reclamantes haria irrelevante la
excepcion previstaen e articulo 17 con respecto a uso leal de términos descriptivos. Lostitulares de
una indicacion geografica tienen un interés legitimo en informar a los consumidores del origen de sus
productos, y de las caracteristicas asociadas con ese origen, de manera que puedan ser fécilmente
reconocidos por € publico. Cabria, evidentemente, aducir que todo lo que se "necesita’ para informar
alos consumidores de que un producto tiene una indicacion geografica determinada seria mencionarla
en |etra pequefia en la parte inferior de una etiqueta aplicada en la parte trasera, en alguin lugar entre la
listadeingredientes y la fecha de caducidad. Sin embargo, ese uso no darialugar a una " probabilidad
de confusidn" y no necesitaria justificarse con arreglo a articulo 17. La excepcion prevista en el
articulo 17 con respecto a "uso lea” de términos descriptivos solo pasa a ser necesaria en la medida
en que se utilizan indicaciones geogréficas en lo que los Estados Unidos [laman "a modo de una
marca de fabrica o de comercio”.

114.  Por dltimo, como han demostrado las CE, la prueba de "necesidad" ideada por los reclamantes
no puede conciliarse con los términos de las clausulas de excepcién incluidas en las leyes sobre
marcas de fébrica o de comercio de un gran nimero de Miembros, que no requieren que e uso sea
"necesario”, sino que se haga "de buena fe' o de acuerdo con practicas comerciales "honestas’,
"ledes’, 0 "debidas’.*®

de California no esta de acuerdo con las opiniones expresadas por € Representante Comercial de los Estados
Unidos en esta diferencia.

92 v éase larespuesta de los Estados Unidos ala pregunta 154 del Grupo Especial, parrafos 119y 120, y
larespuestade Australiaalapregunta 154 del Grupo Especial, parrafo 84.

93 Respuesta de |as CE ala pregunta 153 del Grupo Especial, parrafo 240.
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115.  Paraconcluir, los Estados Unidos afirman queg“:

Segun lainterpretacion de las CE ddl articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, todos
los usos de una indicacion geogréfica registrada tienen derecho autométicamente ala
excepcion del "uso lea", sea cuaes fueren los hechos del caso particular de que se
trate (es decir, s € uso es ledl, € término es descriptivo, 0 se tienen en cuenta los
intereses legitimos del titular de la marca), smplemente en virtud del registro por si
solo.

116.  Estaesuna caracterizacion completamente erronea de la posicion de las CE:

En primer lugar, las CE no aegan una excepcion con respecto a términos que no son
"descriptivos’. Sostienen que las indicaciones geogréficas, a igua que todas las
demas indicaciones de procedencia, son de por si términos descriptivos.

En segundo lugar, las CE han explicado que los intereses de los titulares de las
marcas se tienen en cuenta de diversas maneras.” Los Estados Unidos no responden
alos argumentos de las CE en su respuesta.

En tercer lugar, las CE han explicado que las indicaciones geogréficas registradas
deben utilizarse de acuerdo con los requisitos de las Directivas sobre etiquetado y
publicidad engafiosa y con las leyes sobre competencia dedeal. Esto reduce la
probabilidad de confusion y asegura que € uso de las indicaciones geogréficas sea
"led".*® Una vez més, los Estados Unidos no se ocupan de este argumento en su
respuesta.

Pregunta 155

117.  Las CE estén de acuerdo con ambos reclamantes en que "las marcas de fabrica o de comercio
no son meramente descriptivas y no pueden considerarse 'términos descriptivos' en el sentido del
aticulo 17".%"

118. Como sefidd Audraia®, la razon por la cual las marcas de fébrica 0 de comercio no son
"descriptivas' es que, de conformidad con e parrafo 1 del articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC,
deben tener "caracter distintivo”, es decir, deben ser capaces de distinguir los productos de una
empresa de los de otras. Un término "descriptivo” es inherentemente no "distintivo™ y, por lo tanto,
no puede ser una marca de fabrica o de comercio. Un término geografico (excepto cuando es
descabellado porgue no puede asociarse razonablemente con los productos de que se trata) es
fundamentalmente descriptivo del origen de los productos y, en consecuencia, no tiene caracter
distintivo. Por esa razon, los términos geogréficos no pueden generalmente ser registrados como
marcas de fébrica o de comercio, a menos que hayan adquirido un carécter distintivo a través del uso.

9 Respuesta de |os Estados Unidos alapregunta 154 del Grupo Especial, parrafo 120.

% Respuesta de |las CE ala pregunta 154 del Grupo Especial, parrafo 254.

% véase, por ejemplo, larespuesta de las CE ala pregunta 153 del Grupo Especial, parrafos 234 a 244.

97 Véase, por ejemplo, la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 155 del Grupo Especial,
parafo 123; la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 156 del Grupo Especial, parrafo 130; y la
respuesta de Australia ala pregunta 155 del Grupo Especial, parrafo 92.

%8 Respuesta de Australiaala pregunta 155 del Grupo Especial, parrafo 89.
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119. Tras explicar correctamente que las marcas de fébrica o de comercio no son términos
"descriptivos' porgque deben tener "caracter ditintivo” en e sentido del parrafo 1 del articulo 15 cel
Acuerdo sobre los ADPIC, Australia pasa a afirmar que™

De la misma manera, y por las mismas razones, no puede decirse que € uso de una
indicacion geogréfica sea meramente el uso de unaindicacion del origen en e sentido
del Convenio de Paris 0 se utilice como término descriptivo en € sentido del
articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

120. Esto es incorrecto. El andlisis que hace Australia con respecto a las marcas no puede
extrapolarse para aplicarlo a las indicaciones geogréficas. Austraia no tiene en cuenta el hecho de
que hay una diferencia fundamental entre las marcas de fébrica o de comercio y las indicaciones
geogréficas. A diferencia de las marcas, las indicaciones geograficas no tienen "caracter distintivo"
en e sentido del parrafo 1 del articulo 15, porque no sirven para distinguir los productos de una
empresa de los de otras empresas. En cambio, € proposito de una indicacién geogréfica es identificar
la zona geografica en que se origina un producto, cuando hay ciertas caracteristic as asociadas con ese
origen, sin tener en cuenta la empresa que produce o comercializa ese producto.

121. Austrdia se equivoca también cuando dice que las indicaciones geogréficas no son
indicaciones de procedencia en e sentido del Convenio de Paris.*® Lasindicaciones geogréficas son
un subgrupo de indicaciones de procedencia. El nombre "Austraid' es siempre una indicacion de
procedencia, ya sea que pueda calificarse también o no como indicacion geogréfica con respecto a
determinados productos, como alegé Australia fuera de estas actuaciones. Refiriéndose a parrafo 2
del articulo 1 del Convenio de Paris, Bodenhausen dice que™":

Las denominaciones de origen se consideran ahora como una especie dd género
"indicaciones de procedencia’ caracterizada por sus relaciones con la calidad o las
caracteristicas derivadas de la procedencia.

122, Las indicaciones geogréficas difieren de las smples indicaciones de procedencia porque,
ademas de describir e origen de los productos, describen ciertas caracteristicas de los productos que
son atribuibles a esa procedencia. Pero eso no hace que tengan "caracter distintivo” en € sentido del
parafo 1 del articulo 15.

123.  Australia dice también que "[s]i unaindicacion geogréfica... fuera puramente descriptiva, no
habria ninguna necesidad -ni ningln fundamento- de un derecho de propiedad intelectual”. > Las CE
no entienden este argumento, que parece estar basado en la idea erronea de que los titulares de

derechos de propiedad intelectual deben ser necesariamente personas fisicas. Como ya se explico, los
términos descriptivos no pueden ser objeto de derechos de marcas de fabrica o de comercio porque
las marcas deben tener un "carécter distintivo". Por otra parte, no hay ninguna razén por la cual un
término descriptivo no pueda ser objeto de otros derechos de propiedad intelectual de que son

colectivamente titulares todos |os productores de productos que se gjustan a la descripcion pertinente.
De hecho, € parrafo 2 del articulo 1 del Convenio de Paris dispone expresamente que "[l]a proteccion
de la propiedad industria tiene por objeto” entre otras cosas, las "denominaciones de origen”, que
Australia no cuestiona que son "puramente descriptivas'.

% Respuesta de Australia ala pregunta 155 del Grupo Especial, parrafo 92.
100 Respuesta de Australia ala pregunta 157 del Grupo Especial, parrafo 92.

101 G.H.C. Bodenhausen, Guia para la aplicacién del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, BIRPI Ginebra 1968, pagina 24.

102 Respuesta de Australiaala pregunta 157 del Grupo Especial.
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124.  Por ultimo, incluso s las indicaciones geograficas no fueran "términos descriptivos' en e
sentido del articulo 17, los reclamantes no han dado ninguna buena razén por la cua € uso de
indicaciones geograficas no reuniria las condiciones para una excepcion en virtud del articulo 17. La
excepcion previstaen € articulo 17 con respecto a uso lea de términos descriptivos es solamente un
giemplo. El universo potencial de usos de unaindicacién de procedencia no es més "limitado” que €
de unaindicacion geogréfica, y € interés en utilizar una indicacion geografica no es menos "legitimo”
gue € interés en utilizar una indicacion de procedencia. Tampoco hay ninguna razén por la cua
uso de una indicacién geogréafica deba causar mas confusién per se 0 ser mas perjudicial para los
intereses del titular de una marca de fébrica o de comercio. Australia ha dicho que es "razonable y
justo que las personas ... puedan decir 'hecho en Austraia™.'® Las CE estén de acuerdo con esto.
Sin embargo, afladirian que es razonable y justo que las personas puedan decir que sus productos
estdn hechos en Audtraia, ya sea "Audtraid’ una indicacion de procedencia o una indicacion
geogréfica para los productos de que se trata (como Australia aduce con respecto a vino, por
gemplo). Seria absurdo gque se prohibiera solamente a los productores de productos originarios de
una zona que redne las condiciones para considerarse una indicacion geogréfica que indicaran €l
origen de sus productos.

Pregunta 156

125.  Los Estados Unidos presentan argumentos notables en € sentido de que la excepcidn prevista
en e articulo 17 es mas estrecha que las excepciones contenidas en el articulo 13, e parrafo 3 del
articulo 26 y d articulo 30 porque esta sujeta a menos condiciones.

126.  Aun més notable es & argumento de los Estados Unidos en € sentido de que la norma de que
"se tengan en cuenta” del articulo 17 protege en realidad mejor los intereses del titular de |os derechos
gue lanormadel "perjuicio injustificado” del parrafo 13, e parrafo 3 del articulo 26 y € articulo 30,
pese a que en € parafo 3 del articulo 26 y en € articulo 30 se distingue expresamente entre las
dos normas y se reservalanorma de que "se tengan en cuenta’ paralos intereses de los terceros.

127. Basicamente, los Estados Unidos aducen que e articulo 17 no incluye la "explotacion
normal" y e "perjuicio injustificado” como condiciones porgque toda limitacion de los derechos
exclusivos del titular de la marca de fébrica o de comercio haria necesariamente que no se cumplieran
esas condiciones."® Sin embargo, no puede inferirse del hecho de que el articulo 17 no incluye esas
condiciones que su objetivo es establecer normas aln mas estrictas que no se reflgjan en la redaccion
del texto. En cambio, la inferencia légica es que los redactores tenian la intencion de establecer
normas menos estrictas.

128.  Los Estados Unidos confunden los "intereses legitimos' dedl titular de la marca de fébrica o de
comercio con e pleno disfrute de sus derechos legales, pese a la clara distincién establecida por €
Grupo Especia en e asunto Canadé - Patentes para productos farmacéuticos.'*

129, Ademas, incluso cuando se tienen en cuenta los derechos legales en lugar de los intereses
legitimos, la coexistencia de una marca con otra marca o con una indicacién geogréfica dista mucho
de ser tan "anorma" o "poco razonable" como pretenden los Estados Unidos. Esta prevista en varias
disposiciones de las Secciones 2 y 3 de la Parte I11, incluso cuando podria causar alguna confusion.
Por gjemplo:

103 Respuesta de Australia a la pregunta 154 del Grupo Especial, parrafo 86.
104 Respuesta de |0s Estados Unidos ala pregunta 156 del Grupo Especial, parrafo 130.

195 | nforme del Grupo Especial, Canada - Patentes para productos farmacéuticos, parrafos 7.68y 7.69.
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En d parrafo 1 del articulo 16 se prevé la coexistencia de marcas registradas con
derechos existentes con anterioridad.

En e parrafo 2 del articulo 23 se prevé la coexistencia de una indicacion geogréfica
para los vinos o las bebidas espirituosas y una marca de fabrica o de comercio que
contenga 0 consista en esa indicacion geogréfica s esa indicacion geografica se

utiliza para vinos y bebidas espirituosas originarios de la zona a que se refiere la
indicacion geogréfica. A priori, € riesgo de que los consumidores puedan confundir
esa indicacion geogréfica con lamarca seriaigual que en e caso en que los productos
cubiertos por lamarca no fueran originarios de esa zona. Sin embargo, se permite la
coexistencia porque no induce a error a los consumidores en cuanto al verdadero

origen geogréfico de los productos.

Puede ocurrir que haya también coexistencia como resultado del parrafo 3 del
articulo 24 cuando la proteccién de las indicaciones geogréficas existentes antes de la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC preveia esa coexistencia.

La coexistencia se prevé asimismo en e parrafo 4 del articulo 24, que dispone que
los Miembros pueden permitir e uso "continuado y smilar* de una indicacion
geogréfica® para los vinos o las bebidas espirituosas de otros Miembros por sus
nacionales o domiciliarios que la hayan utilizado antes del 1° de abril de 1994 de
buena fe o durante 10 afios como minimo antes de esa fecha, sin tener en cuenta s
crea confusion con los productos de otro Miembro que tienen derecho a utilizar esa
indicacién geografica.

130.  Por Ultimo, nada en e Acuerdo sobre los ADPIC impide que los Miembros prevean la
coexistencia de marcas de fébrica 0 de comercio no registradas y otras marcas, incluidas marcas
registradas posteriormente, o indicaciones geogréficas. En particular, como ha reconocido Australia,
el parrafo 5 dd articulo 24 permite la coexistencia con respecto a marcas no registradas amparadas
por € principio de anterioridad incluso con arreglo a la interpretacion de esa disposicion de los
reclamantes.

Pregunta 157

131.  Contrariamente alo que afirman los Estados Unidos™’, sencillamente no es cierto que las CE
hayan dgado "sin especificar cudles’ son las demas medidas que aplican para cumplir lo dispuesto en
el parrafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, ademés del Reglamento 2081/92. Las CE
mencionaron esas medidas en su Primera comunicacion escrita’® Las CE remitieron también al

Grupo Especial y alas demés partes a las respuestas de las CE y de sus Estados miembros a examen
con arreglo a parrafo 2 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, en que esas medidas se

especificaron y explicaron mas ampliamente. Las CE han proporcionado como Prueba
documental 22 copias de esas respuestas, que deben en consecuencia considerarse parte de las
comunicaciones de las CE a Grupo Especial.

108 |_as CE recuerdan que los Estados Unidos han aducido que el péarrafo 4 del articulo 24 se aplica
también con respecto al uso de indicaciones geograficas como marcas de fabrica o de comercio, incluso de las
marcas que no estan amparadas por €l principio de anterioridad en virtud del parrafo 5 del articulo 24.

197 Respuesta de |0s Estados Unidos ala pregunta 157 del Grupo Especial, parrafo 134.

108 \/éase |a Primera comunicacion escrita de las CE, parrafo 434.
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132. Las CE sefidaron en su Primera comunicacion escrita que los reclamantes estaban
perfectamente al tanto de la existencia de esas medidas, asi como de la posicion de las CE de que
mediante esas medidas se cumplian sus obligaciones con arreglo a parrafo 2 del articulo 22. Los
reclamantes no han negado esto. Sin embargo, ninguno de ellos menciond esas medidas en sus
solicitudes de establecimiento de un grupo especia. Ademas, incluso después de que las CE
confirmaran durante estas actuaciones que, como se explica en sus respuestas a examen en virtud del
parrafo 2 dd articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, aplican otras medidas a fin de aplicar €

parrafo 2 del articulo 22, los Estados Unidos y Australia no presentaron ningln argumento ni ninguna
prueba para demostrar que, contrariamente a lo que explican en sus respuestas, esas medidas no son
suficientes para cumplir lo dispuesto en e parrafo 2 del articulo 22.

133.  La sugerencia de los Estados Unidos'® de que las CE no proporcionaron la informacion
solicitada por €l Grupo Especial tampoco es cierta.  En la primera reunion con e Grupo Especid,
las CE confirmaron que estaban dispuestas a proporcionar toda la informacién solicitada por € Grupo
Especiad. No obstante, sefidlaron que a formular sus solicitudes de informacién € Grupo Especial
debia tener cuidado de no transferir la carga de la prueba de los reclamantes a las CE. Esta era una
preocupacion legitima que las CE consideran que € Grupo Especid ha tomado debidamente en
cuentaa formular sus preguntas a las partes.

109 Respuesta de los Estados Unidos ala pregunta 157 del Grupo Especial, parrafo 134.



WT/DS290/R/Add.2
Pagina B-432

ANEXO B-10

OBSERVACIONES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS SOBRE LA
RESPUESTA DE LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI
A LA CARTA DEL GRUPO ESPECIAL
DE 9DE JULI0O DE 2004

(28 de septiembre de 2004)

Las CE hacen referencia a su carta de 14 de septiembre de 2004, en la que se solicitan
observaciones sobre la informacion factica proporcionada por la Oficina Internacional de la OMPI.

Las CE observan que en la carta dirigidaala OMPI, e Grupo Especial solicitd informacion,
en particular, en lo que respecta d significado del término "naciona"” que figura en € articulo 2 del
Convenio de Paris.

A juicio de las CE, & materia relativo ala redaccion del Convenio de Paris aportado por la
Oficina Internacional de la OMPI confirma la opinion que las CE han expresado a lo largo de las
actuaciones, a saber, que la palabra "naciona” es un término distinto que no puede equipararse a las
personas que "se domicilie[n] o establezca[n]" en € territorio de un miembro determinado.*

En particular, las CE observan que, hasta € Acta de La Haya, 1925, € articulo 2 del
Convenio de Paris se referia a "stbditos y ciudadanos', en lugar de nacionales. Laexpresiéon "subdito
o ciudadano" se refiere claramente a una condicion especifica conferida a personas con arreglo ala
ley del Estado de que se trate. Laexpresion "stbditos o ciudadanos' fue posteriormente reemplazada
por € término "nacionales' (en francés: ressortissants) por motivos de simplificacion.? Esta claro que
no se tuvo la intencién de ampliar & significado de "nacionaes’ a todas las personas que se
domicilien o establezcan en € territorio de una parte.

La historia de la redaccion del articulo 3 del Convenio de Paris también demuestralo mismo.
En e materia de la Conferencia de Paris de 1880, se aclara "que la Convention sera applicable, non
pas a tous les étrangers, sans distinction, mais a ceux qui seraient domiciliés ou établis dans |'un des
Etatsdel'Union". De esto se desprende claramente que una persona que no posee la nacionalidad de
un Miembro no es "naciona" de ese Miembro ®lo porque esté domiciliada o establecida en €
territorio del Miembro.

En consecuencia, la historia de la redaccion de los articulos 2 y 3 del Convenio de Paris
ilustran que, contrariamente a las opiniones de los reclamantes, la "nacionalidad" es un concepto
distinto del domicilio o establecimiento. A juicio de las CE, lo mismo también es aplicable a la
disposicion del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, que tiene una redaccion similar.

Las CE agradecen a Grupo Especia esta oportunidad de formular observaciones sobre la
informacion proporcionada por la OMPI.

! Cf. Segunda declaracion oral de las CE, parrafos 20 y 21.

2 Cf. por ejemplo los debates en las Actes de la conférence de Paris de 1880, neuviéme séance,
pagina 125.



