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1 El presente anexo recoge |os argumentos expuestos por losterceros. Ha sido preparado por €

Grupo Especia sobre la base de las comunicaciones escritas, las declaraciones orales y las respuestas
alas preguntas recibidas de | os terceros.

A. ARGENTINA
1. Introduccién
2. La Argentina tiene un interés sistémico general en la correcta aplicacion e interpretacion por

los Miembros de la OMC de los derechos estipulados en e Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo,
en su cdidad de importante exportador de productos agropecuarios, también tiene un interés concreto
en la aplicacion debida de las normas multilaterales, con e fin de garantizar que no se apliquen de tal
manera que congtituyan 0 se conviertan en obstéculos a comercio de alimentos. Ante todo, la
Argentina desea aclarar que no se opone a que las Comunidades Europeas tengan, ni considera que no
tienen, e derecho legitimo de establecer o0 mantener en su territorio un sistema unificado de registro y
proteccion de las indicaciones geograficas. Tampoco pone en cuestion el sistema escogido por las
Comunidades Europeas para establecer esa proteccion, puesto que € mismo Acuerdo sobre
los ADPIC autoriza alos Miembros a aplicar el Acuerdo en el marco de su propio sistemay préactica
juridicos. No obstante, la Argentina esta de acuerdo con las observaciones del reclamante sobre la
importancia de que los Miembras otorguen proteccion, de conformidad con el Acuerdo sobre
los ADPIC, tanto para las marcas de fabrica 0 de comercio como para las indicaciones geograficas,
sin que lo uno redunde en detrimento de lo otro.

2. El Reglamento delas CE alaluz ddl Acuerdo sobre los ADPIC
a) Concepto de indicacion geogréfica

3 La definicién contenida en € articulo 2 del Reglamento de las CE difiere de ladd articulo 22
del Acuerdo sobre los ADPIC. El apartado 1 dd articulo 2 del Reglamento de las CE protege las
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denominaciones de arigen y las indicaciones geogréficas de los productos agricolas y dimenticios. El
apartado 2 del articulo 2 establece dos conceptos para garantizar esa proteccion, a saber, € de
"denominaciones de origen™ y e de "indicaciones geogréficas’. La Argentina considera que hay una
diferencia considerable entre la definicion contenida en el articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPICy
ladelos apartados 2 a) y 2 b) del articulo 2 del Reglamento de las CE, consistente en la exigencia de
gue la produccion y/o transformacion y/o elaboracion tengan lugar en una zona geografica
determinada. Ademas, en d apartado 3 dd aticulo 2 del Reglamento de las CE figura una
subclasificacion en virtud de la cua '[s]e consideraran asimismo denominaciones de origen algunas
denominaciones tradicionales, geograficas o no, que designen un producto agricola o alimenticio
originario de una region o de un lugar determinado y que cumplan lo dispuesto en € segundo guion
de la letra a) del apartado 2". A ese respecto, la Argentina destaca que, en € caso de las
"denominaciones tradicionales’, e Reglamento de las CE contempla la posibilidad de otorgar
proteccion a denominaciones no geogréficas, en abierto contraste con la préctica de los Miembros de
[aOMC'y con € espiritu del Acuerdo sobrelos ADPIC. Esatendencia de las Comunidades Europeas
aotorgar proteccién no contemplada en € Acuerdo sobre los ADPIC se ve reforzada por € apartado 4
dd articulo 2 del Reglamento de las CE, en virtud del cua, en determinadas circunstancias, se
asimilaran a denominaciones de origen algunas indicaciones geogréaficas cuando las materias primas
de los productos de que se trate procedan de una zona geografica mas extensa o diferente de la zona
de transformacion.

4, La Argentina sefidla que € apartado 2 del articulo 2 del Reglamento de las CE extiende la
proteccion, a permitir cierta independencia de la nocion de indicacion geografica del lugar geografico
(apartado 3 del articulo 2), y otorgar proteccion a ciertas materias primas que procedan de una zona
geogréfica més extensa o diferente a la zona de transformacion sujetdndola a tres restricciones
(apartado 4 dd articulo 2). La Argentina considera que esa extension infringe e articulo 22 del
Acuerdo sobre los ADPIC.

b) Coexistencia de sistemas de proteccion

5. No puede prevalecer un sistema de proteccion a expensas 0 en detrimento del otro, ya que elo
implicaria plantear un conflicto de prevalencia entre las Secciones 2 (Marcas de fébrica o de
comercio) y 3 (Indicaciones geogréficas), ambas correspondientes a la Parte |l del Acuerdo. Sin
embargo, las obligaciones contenidas en estas dos Secciones, no son mutuamente excluyentes,

debiendo acordarse a cada una de |as categorias € nivel de proteccion conferido por las disposiciones
del Acuerdo. En otras paabras, los Miembros deben velar por que se otorgue proteccion tanto a las
marcas de fébrica o de comercio, en virtud del parrafo 1 dd articulo 16, como a las indicaciones
geogréficas, en virtud del parrafo 2 del articulo 22, sin menoscabar en modo aguno la proteccién
otorgada con arreglo a otro articulo. Al prever la coexistencia de la marca con una indicacion
geografica o una denominacion de origen y condicionar esa coexistencia a una determinada relacion
temporal, € Reglamento de las CE vulnera el parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC
(que proclama e derecho exclusivo de uso de una marca, por lo que la posibilidad de coexistencia
supone una limitacion del derecho del titular de lamarca), € parrafo 3 del articulo 22 (que no prevé la
coexistencia ni tampoco una fecha de corte determinada, como si lo hace € Reglamento de las CE), y
el parrafo 4 del articulo 24 (que prevé un tiempo critico distinto de la fecha de corte del Reglamento).

6. El parafo 5 del articulo 24, ademés de establecer un corte distinto del previsto en €
Reglamento, prejuzga la posibilidad de registrar y la validez de la marca registrada, al igua que €
derecho de utilizar la misma, por € motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicacién
geografica. Ademas, el parrafo 5 del articulo 24 no prevé la posibilidad de limitar € derecho del
titular de la marca como si 1o hace €l Reglamento al prever la coexistencia. Enrigor, es e parrafo 5
del articulo 24 & que determina los mérgenes de dternativas disponibles para los Miembros de
laOMC, en la aplicacion de las medidas relacionadas con la proteccion de las indicaciones
geograficas y su vinculacion con las marcas
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C) El procedimiento de registro es incompatible con & Acuerdo sobre los ADPIC

7. La Argentina estima de importancia referirse de manera particular a procedimiento de
registro contemplado en el Reglamento, alaluz de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC. A
tal efecto, se rediza una descripcion objetiva de cada uno de los distintos pasos requeridos,
acompafiada, cuando se estima conveniente, de las observaciones sobre su incompatibilidad con €l
Acuerdo sobrelos ADPIC.

)] Solicitud de registro/Cumplimiento del pliego de condiciones

8. El aticulo 4 dd Reglamento prevé que "para tener derecho” a una Denominacién de Origen
Protegida -DOP- 0 a una Indicacién Geogréfica Protegida -IGP-, € producto agricola o alimenticio
deberd "ajustarse a un pliego de condiciones'. A ese respecto, € Reglamento da lugar a gran
incertidumbre, pues a la vez que enumera una serie de nueve elementos -apartados 2 a), 2 b), 2 ),
2d), 2¢e), 2f1),20), 2h)y 2 i)- que obligatoriamente deben observarse, justamente €l inciso i) degja
abierta la posibilidad de que se establezcan otros requisitos que “"deban cumplirse en virtud de
disposiciones comunitarias y/o nacionales’. Esa incertidumbre se refiere a conocimiento o
identificacion de las disposiciones comunitarias y/o nacionales relevantes a los fines de cumplir con €l
requerimiento establecido para € registro, y a los medios que permitirian satisfacer € requisito del
inciso i) habida cuenta de la dificultad mencionada para identificar la legidacion pertinente. Conocer
lalegidacion comunitaria y/o nacional resulta obviamente todavia mas complicado para un solicitante
extranjero.

9. Ademés, d mencionar "las disposiciones comunitarias y/o nacionales' sin especificar si se
trata de aquellas normas especificamente relacionadas con la proteccion de las indicaciones
geogréficas, la citada disposicion amplia alin mas e universo legidativ o que debera ser observado por
un eventua solicitante, pudiendo operar como una restriccion en e acceso a mercado del producto
para e que se solicita proteccion a través de una IGP/DOP. Es decir que, aunque los elementos
requeridos en los incisos @) ah) tienen carécter obligatorio para los solicitantes, esta condicion no
implica sin embargo que la lista de requisitos sea de caracter taxativo, toda vez que en virtud del

inciso i) la misma puede ser ampliada a través de una serie de condicones que pueden estar
previstas en lalegidacion comunitaria y/o en las legidaciones nacionales, cuyo cumplimiento también
€s -en principio- obligatorio. A este respecto cabe recordar que en virtud de lo dispuesto en €

articulo 12 del Reglamento €l pais tercero debera estar en condiciones de ofrecer garantias idénticas o
equivalentes a las que se mencionan en e articulo 4, extendiendo la misma a la prescripcion
establecidaen € articulo 10.

10. La Argentina formula asimismo otra observacion sobre las prescripciones relativas a
inciso h) del articulo 4, que se refiere a las estructuras de control previstas en € articulo 10. La
cuestion gque se plantea es la de los criterios de identificacion de esas estructuras de control en € caso
de solicitantes extranjeros. Cabe destacar que para € solicitante extranjero y con respecto a esta
etapa, € articulo 12 prescribe que "exista en e tercer pais un régimen de control y (...) equivaentes
a ... que se definen en e presente Reglamento”. Se crea asi un obstaculo que escapa por completo ala
eventual decisién de una persona (fisica o juridica extranjera) de "aceptar" € requisito del articulo 4,
puesto que la decision de crear los organismos de control contemplados en e articulo 10 esta
restringida a ambito de actuacion del Estado. No se prevén estructuras de control en todos |os paises
terceros, y, aun en e caso de que se previeran, esas estructuras podrian no cumplir los requisitos de
equivalencia de los articulos 10 y 12 del Reglamento.

i) Solicitud de registro a nivel nacional (de un Estado miembro)/Proteccion transitoria a nivel
nacional

11 Con arreglo a apartado 4 del articulo 5 del Reglamento, |as solicitudes deberan presentarse a
Estado miembro en € que se encuentra la zona geografica. Compete entonces a Estado miembro
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comprobar que la solicitud esté "justificada’, y, "s considera que cumple los requisitos del presente
Reglamento”, transmitirla a la Comision, junto con €l pliego de condiciones del producto y otros
documentos en los que se fundamente su decision. Ese Estado miembro podra otorgar entonces
proteccién transitoria a nivel naciona, que cesara cuando se otorgue proteccion a nivel comunitario.
Ademés, s la solicitud se refiere a un nombre que designa una zona geogréfica fronteriza 0 a un
nombre tradicional vinculado a ella, corresponde a Estado miembro consultar a otro Estado miembro
0 al tercer pais con € gque comparta esa zona.

iii) Papel de la Comision/Examen de las solicitudes/Publicacion de las solicitudes/Oposiciones

12, En esta etapa corresponde ala Comision redlizar, dentro de un plazo de seis meses, un estudio
formal tendiente a verificar s la solicitud reline todos los requisitos del articulo 4 La Comision
informara a Estado Miembro acerca de sus conclusiones y publicara las solicitudes de registro
presentadas y las fechas de presentacion. Lafinalidad de la publicacion es permitir la presentacion de
declaraciones de oposicion. Existen tres posibilidades: @) que no se presenten declaraciones de
oposiciéon y que la denominacién se inscriba en € Registro de denominaciones de origen protegidas y
de indicaciones geogréficas protegidas, publicandose en € Diario Oficia de las CE; b) que se
presenten declaraciones de oposiciéon (articulo 7) dentro del plazo de seis meses a partir de la
publicacién en e Diario Oficia de las Comunidades; y ¢) que la Comision llegue ala conclusion que
la indicacion geografica no reline las condiciones y no proceda a la publicacion. En todos los casos la
Comision, antes de proceder a la publicacion, podra solicitar € dictamen del Comité de
denominaciones de origen e indicaciones geogréficas (articulo 15).

iv) Modificacion de un pliego de condiciones

13. El articulo 9 autoriza a cualquier Estado miembro a solicitar que se modifique un pliego de
condiciones para tener en cuenta los avances de los conocimientos cientificos y técnicos o para
redefinir la zona geogréfica.

V) Incumplimiento del pliego de condicionesDerecho de reclamacion/Intervencion de la
Comision/Anulacion dd registro

14. Cuaquier Estado miembro puede alegar que no se ha cumplido una condicién establecida en
el pliego de condiciones del producto -de conformidad con € articulo 11- mediante una comunicacién
a Estado miembro afectado. Este informara a otro Estado miembro de sus constataciones y de las
medidas que hubiere adoptado. La Comision tendra que intervenir en caso de irregularidades
reiteradas. Si los Estados miembros interesados no llegan a un acuerdo y no presentan una solicitud
debidamente fundamentada, la Comision examinara la reclamacion en consulta con esos Estados
miembros, y, cuando proceda, tras consultar a comité competente, adoptara las medidas necesarias,
entre las que puede contarse la anulacion del registro. En € articulo 11bis se indican los casos en los
que puede anularse € registro.

15. En resumen, la Argentina desea destacar la incertidumbre sobre: a) la eventual aplicacién de
estas disposiciones en € caso de los paises extracomunitarios, y b) su coherencia con la
caracterizacion de los derechos de propiedad intelectual que hace € Acuerdo sobre los ADPIC,

disponer que sean los Estados |os que tramiten €l registro de una indicacién geogréfica en vez de sus
legitimos titulares, que son personas de derecho privado (por no mencionar algo que parece alin Mas
grave: € que en e Reglamento se establezca una relacion encubierta de subordinacion de los
Gobiernos de los Estados no miembros a las instituciones de las CE). Por consiguiente, en contra de
lo alegado por las Comunidades Europeas, € Reglamento de las CE establece efectivamente una
distincion basada en la naciondidad. Prueba de ello son las disposiciones de los articulos 5, 6, 7'y 10.
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16. En resumen, las prescripciones de reciprocidad y equivalencia establecidas en € Reglamento
del Consgjo (CEE) N° 2081/92 son incompatibles con la obligacion de trato naciona del articulo 3 del
Acuerdo sobre los ADPIC.

d Aplicabilidad de los criterios de equivalenciay reciprocidad alos Miembros delaOMC

17. La Argentina observa que las Comunidades Europeas tratan de reducir todo € asunto
planteado por los reclamantes a una mera cuestion de interpretacion de la legidacion comunitaria
pertinente. A tal efecto, la Argentina presenta una sucinta interpretacion para poner en evidencia que
el Reglamento prescribe un méodo incompatible con las obligaciones de las Comunidades Europeas
en laOMC alaluz dd Acuerdo sobre los ADPIC. En opinidn de la Argenting, la explicacion de la
aplicacion de los criterios de reciprocidad y equivalencia aportada por las Comunidades Europeas en
su Primera comunicacion escrita no es convincente. Si hubiera habido intencion de distinguir no solo
entre Estados miembros de las CE y paises extracomunitarios, sino también, como sostienen la
Comunidades Europesas, entre Miembros de la OMC y paises terceros, la distinciéon se podria haber
hecho de manera mas explicita. Sin embargo, una mera modificacion a tal efecto no resolveria las
cuestiones de fondo gque se han planteado previamente acerca de la aplicaciéon de este Reglamento a
paises extracomunitarios, puesto que en é no se prevén procedimientos de registro y de oposicion
sino a través de los Estados miembros, y se establecen condiciones de establecimiento de estructuras
de control que no son vinculantes para ningun pais fuera de los Estados miembros de las CE. Esas
prescripciones se apartan claramente de la obligacion de trato nacional del articulo 3 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

3. Puntos planteados en respuesta a las preguntas del Grupo Especial

18. La Argentina no tiene constancia de que ninguna persona o agrupacion haya presentado jamas
alas autoridades una solicitud de registro o una declaracion de oposicion a un registro con arreglo a
Reglamento de las CE. En cuanto ala cuestion de si 1a Argentina estaria dispuesta a transmitir tales
solicitudes, o en condiciones de hacerlo, sin perjuicio de que en algin momento pudiera mostrar su
voluntad de cooperar en cualquier aspecto de procedimiento relacionado con la transmisién de una
solicitud de registro, en nombre de una persona o de una agrupacion de personas nacionales, la
Argentina quiere destacar ante € Grupo Especia que, en su calidad de pais no miembro de las CE,
nunca ha del egado ningUin derecho soberano en las ingtituciones supranacionales de la Unién Europea.
Por consiguiente, e Estado argentino no esté juridicamente obligado a cumplir ningin requisito
impuesto por lalegidacion de las CE, especialmente en un caso como € que se examina, que afecta a
un derecho privado, segiin se establece en e preambulo del Acuerdo sobre los ADPIC. Lalegidacion
de la Argentina permite e acceso directo a la autoridad naciona para los solicitantes de registro de
indicaciones geogréficas, cuaquiera que sea su nacionalidad.

19. La legidacion interna de la Argentina establece las excepciones a los derechos sobre marcas
de fabrica o de comercio que contempla € articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, en las
condiciones y con € acance previstos en ese articulo. La Argentina no tiene constancia de que se
hayan registrado con arreglo a Reglamento de las CE indicaciones geograficas que sean idénticas o
similares en grado que pueda dar lugar a confusion respecto de marcas de fébrica o de comercio
protegidas por las Comunidades y de las que sean titulares nacionales de la Argentina.  Sefiala, sin
embargo, que ello no quiere decir que ese caso no pueda darse nuncaen e futuro, pues e Reglamento
de las CE prevé la posibilidad de ampliar su propio &mbito de aplicacion, incluyendo en la lista de
productos sujetos a Reglamento productos que actualmente no lo estén.

20. La Argentina considera que no hay en principio conflicto entre & parrafo 1 del articulo 16y €
parrafo 3 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, dado € amplio margen de
discrecionalidad otorgado por € Acuerdo sobre los ADPIC alos Miembros para la aplicacion de sus
disposiciones (parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo), podria surgir un conflicto de ese tipo como
consecuencia de laforma en que un Miembro decida aplicar las disposiciones del Acuerdo. En otras
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palabras, no se plantean conflictos como resultado de la redaccién misma de las dos disposiciones,
pero podria plantearse alguno durante 0 como consecuencia de su aplicacion.

21 La Argentina considera que el Reglamento de las CE es impugnable en virtud del Acuerdo
sobre los ADPIC, por su carécter imperétivo.

B. BRASIL
1. Introduccion
22. El Brasil tiene un interés sistémico en la cuestion objeto de la presente diferencia. Aungue

por e momento no tiene indicaciones geogréficas ("1G") registradas en las CE por € procedimiento
establecido en la medida en cuestion, algunas partes particulares brasilefias han mostrado una
creciente sensibilidad en lo que se refiere a las consecuencias del desarrollo de una cultura que
propicie € registro de |G brasilefias en € Brasil y en otros paises.

2. Requisitosdereciprocidad y equivalencia para e registro delG y parala oposicion

23. Tanto Australia como los Estados Unidos sostienen que € apartado 1 de articulo 12 del

Reglamento de las CE no cumple la obligacion de trato nacional contemplada en € articulo 3 del

Acuerdo sobre los ADPIC y en & péarrafo 4 del articulo |1l GATT de 1994, puesto que para poder
acogerse d Reglamento exige a los Miembros de la OMC que cumplan determinadas condiciones,
como las de reciprocidad y equivalencia. El Brasil coincide con esa opinion. En efecto, las
prescripciones del apartado 1 del articulo 12 del Reglamento de las CE, a pesar de las alegaciones en
sentido contrario de las Comunidades Europeas, establecen claramente "obstaculos suplementarios’
paralos Miembros de laOMC. Las diversas condiciones del articulo 12 crean un sesgo en contra de
terceros paises e incumplen la obligacion de trato nacional. De hecho, esos requisitos incompatibles
con € Acuerdo impregnan buena parte del Reglamento y afectan a su aplicacion préctica en
detrimento de otros Miembros de la OMC. En resumen, como han sefidado cumplidamente los
reclamantes y otros terceros, los Miembros de la OMC, para poder acogerse a la proteccion del

apartado 1 dd articulo 12, deben adoptar un sistema interno de proteccion de las IG que garantice la
equivalencia on € Reglamento de las CE, y otorgar ademas condiciones de reciprocidad a los
productos "correspondientes’ de las CE. Esos requisitos, S no entrafian algo parecido a la
"extraterritorialidad”, contravienen sin duda en su esenciala obligacion de trato naciona estipulada en
el articulo 111 del GATT de 1994y en d parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

24. Como ha mostrado gréficamente Nueva Zelandia en las pruebas documentales presentadas,
los nacionales de Miembros de la OMC se encuentran en Situacion de desventgja frente a los
nacionales de las CE. El principio subyacente de trato nacional del GATT y de la OMC quedaria
desprovisto totalmente de sentido s su aplicacion se condicionara a criterios de reciprocidad y de
promulgacion de legisacion nacional equivalente. Las Comunidades Europeas sostienen en su
Primera comunicacion que la clausula limitativa introducida en € apartado 1 dd aticulo 12
-"dn perjuicio de acuerdos internacionales™- excluye a los Miembros de la OMC del adcance y los
requisitos del articulo 12. El Brasil acoge con satisfaccion esta nueva interpretacion oficia de las
Comunidades Europesas en € sentido de que los "acuerdos internacionales’ comprenden |os acuerdos
de la OMC, por lo que los apartados 1 y 3 dd aticulo 12 del Reglamento no se aplican a los
Miembros de la OMC. Sin embargo, ad margen de esa interpretacion de la Comision, que quizés no
resistiria a escrutinio de un 6rgano judicial, parece improbable que las disposiciones del Reglamento
de las CE que se €fieren a "paises terceros’ se redactaran pensando Unicamente en un pufiado de
paises no Miembros de la OMC. Ademas, la utilizacion de los términos "paises terceros' y
"comunitaria” en e apartado 2 de articulo 12 parece indicar que, en esa contraposicion, por
"paises terceros’ se entiende todos los paises que no son Estados miembros de las CE.  En cualquier
caso, S se aceptara la interpretacion dada por las CE a la férmula limitativa, es decir, la de que
excluye a los Miembros de la OMC, podria concluirse, a contrario senso, que esa interpretacion
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entrafia € reconocimiento por parte de las Comunidades Europeas de que los requisitos de
reciprocidad y equivalencia contemplados en € articulo 12 vulneran la obligacion de trato nacional
del GATT de 1994 y del Acuerdo sobre los ADPIC. El Brasil observa, sin embargo, que en los
apartados 2a) y 2 b) del articulo 12ter y e apartado 1 dd articulo 12quinquies del Reglamento se
utilizan las expresiones "Miembros de la OMC" y "paises terceros’, |0 que podria indicar que por
paises terceros se entiende los que no son Miembros dela OMC. Por consiguiente, € Brasil considera
gue en € texto del apartado 1 del articulo 12 deberia especificarse claramente que los Miembros de
la OMC no tienen que ofrecer condiciones de reciprocidad y equivalencia para cumplir la obligacion
de trato nacional

25. En cuanto a la cuestién de los procedimientos de oposicion a registro de 1G, € Brasil
considera asmismo preocupante que los procedimientos previstos en e parafo 1 de
articulo 12quinquies puedan estar sujetos a los mismos requisitos de reciprocidad y equivaencia
aplicables a procedimiento de registro, incompatibles con las disposiciones de la OMC.

3. Aspectos de los procedimientos de registro y oposicion paralas| G

26. El Brasil sefida asmismo a la atencion del Grupo Especia dos aspectos concretos de los
procedimientos de registro y de oposicion estipulados en los apartados 1y 2 del articulo 12bisy €
apartado 1 dd articulo 12guinquies, que parecen ser incompatibles con las normas multilaterales
acordadas.

27. Esas disposiciones requieren que los Miembros de la OMC "preautoricen” las solicitudes de
registro de zonas geogréficas situadas en sus territorios antes de transmitirlas ala Comision de las CE.
L as autoridades nacionales de los Miembros de la OMC han de andlizar ante todo las solicitudes para
comprobar que cumplen los requisitos del Reglamento de las CE. El Brasil opina que, S se aplicaa
los Miembros de la OMC, ese requisito congtituye sorprendente incumplimiento de la obligacion de
trato nacional contemplada en € articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y en € parafo 4 de

articulo 111 del GATT de 1994. Parece plantearse una doble incompatibilidad: en primer lugar, se
introduce un procedimiento nacional adicional, mientras que en las CE la solicitud que € solicitante
ha de enviar a un Estado miembro representa una mera formalidad (gpartado 5 ddl articulo 5 del

Reglamento); en segundo lugar, 1o que resulta més preocupante, € andlisis que ha de redizar la
autoridad nacional del Miembro de la OMC ha de basarse en €l Reglamento de las CE y no en las
normas internas del Miembro de la OMC (@partado 2 dd articulo 12bis del Reglamento). En esa
Stuacion, puesto que es probable que & Estado en cuestion cuente con sus propias normas para
evaluar la conformidad de la solicitud con € Reglamento de las CE, es razonable suponer que en

muchos casos la Comision no considerara apropiada la evauacion llevada a cabo por € Miembro de
laOMC, lo que podria conducir a nuevas demoras procesales. Un planteamiento més equilibrado de
la cuestion consistiria, pues, en otorgar a los solicitantes de Miembros de la OMC acceso directo ala
Comision parafines de registra En lalegidacion brasilefia, por giemplo, se prevé ese acceso directo
del solicitante a la autoridad nacional, independientemente de la nacionalidad. En resumen, aunque
en términos formales el trato aplicado a las solicitudes procedentes de Estados miembros de las CE y
a las de Miembros de la OMC es similar, los efectos resultantes del procedimiento son claramente
diferentes y perjudiciaes para las partes interesadas de |los Miembros de la OMC.

28. El apartado 1 dd articulo 12quinquies del Reglamento N° 2081/92 estipula que, cuando una
persona fisica o juridica de un Miembro de la OMC desee oponerse d registro de una indicacion
geografica presentada por un Estado miembro de las CE, debera remitir una declaracion debidamente
fundamentada a pais en @ que resda. El Brasil considera que ese requisito establece un
procedimiento "innecesariamente complicado o gravoso" para la observancia de los derechos de
propiedad intelectual, o que vulnera € parrafo 2 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. H
Brasil no ve ninguna "necesidad” que justifique denegar a particulares la posibilidad de manifestar su
oposicion directamente a la Comision de las CE.  Muchos paises, entre los que se cuenta € Brasil,
tienen disposiciones internas que permiten € acceso directo de los extranjeros para oponerse a
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procedimientos de registro. Las CE no han presentado razones convincentes para denegar a las partes
interesadas acceso a los érganos de las Comunidades. Si, de conformidad con € apartado 2 de su
articulo 12quinquies, e Reglamento ya determina que "la Comision examinara la admisibilidad ce la
oposicion”, e Brasil no ve la necesidad de exigir la presentacion previa de la declaracion de oposicion
a Miembro delaOMC en € que resida o esté establecido € opositor.

4. Observaciones sobre la coexistencia de las mar cas de fabrica o de comercioylas|G

29. Aunque € Brasil reconoce que tanto las marcas de fabrica o de comercio como las |G son
"signos' que representan productos o servicios, no se puede pasar por alto € hecho de que las
indicaciones geograficas que son idénticas a marcas de fébrica o de comercio dan lugar a probabilidad
de confusion, por lo que pueden afectar a valor de las marcas de fébrica o de comercio. El Brasil
recuerda que € parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC protege a los titulares de
marcas registradas del uso por terceras partes de signos idénticos o similares para bienes o servicios
idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a
probabilidad de confusion. Por lo tanto, parece claro que la proteccidn que en virtud del Acuerdo
sobre los ADPIC han de otorgar los paises a los titulares de marcas de fabrica o de comercio
comprende € uso de cualquier signo (y no slo € de una marca) que dé lugar a probabilidad de
confusiéon. En opinién del Brasil, € parrafo 1 dd articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC trata de
las marcas de fébrica o de comercio en genera, y no solo de las comprendidas en los estrechos
términos del apartado 3 del articulo 14 del Reglamento, que estipula que no se registrard ninguna
indicacion geografica cuando, "habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marca 'y de la
duracion del uso de la misma, € registro pudiera inducir a error a consumidor sobre la auténtica
identidad del producto”.

30. A pesar de la posibilidad tedrica de coexistencia entre una marca de fabrica o de comercio y

una indicacion geogréfica a la luz del parrafo 5 del articulo 24 y del parrafo 1 del articulo 16 del

Acuerdo sobre los ADPIC, leidos conjuntamente, € Brasil considera que aunque haya que tener

presentes las caracteristicas especiaes que reviste € uso de indicaciones geogréficas y la necesidad de
protegerlas, ello no ha de redundar en detrimento de los titulares de marcas de fébrica o de comercio
ni de los consumidores. De lo contrario puede menoscabarse e valor comercial de una marca de
fébrica o de comercio, 1o que contradice € "derecho exclusivo" otorgado al titular de una marca de
féorica o de comercio por € parafo 1 dd articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Hay que
sefidlar también que, en virtud del parrafo 1 del articulo 16, en € caso de que se use un signo idéntico
para bienes o0 servicios idénticos, "se presumird que existe probabilidad de confusién. El

Reglamento N° 2081/92 no cuenta con ninguna disposicién en la que se incorpore esa presuncion. El

Brasil no estd4 de acuerdo con € argumento de las CE de que no hay necesidad de "reproducir
explicitamente" esa presuncién porque basta con que la legidacion interna otorgue a la autoridad de
registro o a los tribunales la facultad discrecional adecuada para aplicar esa disposicion.  El Brasil

sostiene que, aun en e caso de que esa presuncion se recogiera en la legidacion interna de cada
Estado miembro de las CE, ello no entrafiaria automaticamente su incorporacion a los procedimientos
de registro a nivel comunitario, regidos por e Reglamento N° 2081/92. Por consiguiente, la medida
de las CE seguiria siendo incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC.

3L El Brasil destaca asmismo otro posible desequilibrio entre la proteccion de los nacionales de
las CE y los nacionales de Miembros de la OMC en lo que se refiere a uso efectivo del mecanismo de
proteccion del parrafo 3 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, consistente en que, a aplicarse
el Reglamento de las CE, un naciona de las CE etaria en condiciones de proteger una IG en

detrimento de una marca de fabrica o de comercio registrada con anterioridad mucho mas répida y
eficientemente de lo que un nacional de otro Miembro de la OMC podria proteger sus derechos de
titular de una marca de fébrica o de comercio frente ala solicitud de registro de una nueva lG.



WT/DS290/R/Add.3
Pagina C-9

5. Puntos planteados en respuesta a las preguntas del Grupo Especial

32. El Brasil no tiene constancia de que ninguna persona o agrupacion haya presentado jamas a
las autoridades una solicitud de registro o una declaracion de oposicion a un registro con arreglo a

Reglamento de las CE. En cuanto a la cuestion de s e Brasil estaria dispuesto a transmitir una
solicitud de ese tipo, 0 en condiciones de hacerlo, hay que sefidar que no se trata de la mera
"transmision” mecénica y burocrética de las solicitudes. El apartado 2 dd articulo 12bis del

Reglamento de las CE requiere que las autoridades de paises terceros realicen un analisis concienzudo
de las solicitudes a la luz del Reglamento antes de transmitirlas a la Comisién. El Brasil recuerda
asimismo gue no hay en la legidacion brasilefia ninguna disposicion gque establezca la necesidad de
intervencion gubernamental en € registro de IG de paises extranjeros. Ademés, las autoridades
brasilefias carecerian de competencias para llevar a cabo € andisis de la solicitud requerido por €l

Reglamento de las CE, especialmente alaluz del principio de legalidad proclamado en € articulo 37
de la Constitucion del Brasil.

3. El Brasil sefida ala atencion del Grupo Especia la existencia del Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes, en virtud del cual los gobiernos nacionales han de transmitir a la Oficina del

Tratado las solicitudes de blsqueda internacional y examen preliminar de las solicitudes de patentes
de partes particulares. Las Comunidades Europeas, a aplicar el Reglamento N° 2081/92 en vez de un
mecanismo internacionalmente acordado, tratan de imponer unilateralmente sus propias normas y

pardmetros a todos los demés paises, |0 que equivadria a un principio de extraterritorididad. La
armonizacion de las reglas o normas sobre derechos de propiedad intelectual solo puede lograrse

mediante acuerdos multilaterales o bilaterales de cooperacion. Llevada al absurdo, la posicion de las
Comunidades Europeas podria conducir a una situacion en la que otros paises también promulgaran

sus propias leyes y procedimientos estrictos y exigieran a todos los demas paises que andizaran las
solicitudes de registro de conformidad con esas normas establecidas unilateralmente.

A El Brasl entiende que la interpretacion de la palabra "nacionaes' en € parrafo 3 dd
articulo 1 (incluidalanota 1), €l parrafo 1 del articulo 3y d articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC
y en d articulo 2 dd Convenio de Paris depende de cdmo se defina en € ordenamiento juridico
naciona la "nacionalidad" de una persona juridica. Por las caracteristicas particulares de las
indicaciones geogréficas -que estan intrinsecamente vinculadas a una base territorial determinada-
resulta razonable suponer que la persona juridica titular del derecho de usarlas seré una agrupacion o
asociacion condtituidas en € territorio del Miembro en e que esta situada la |G, sin perjuicio de lo
dispuesto en € parafo 2 dd articulo 2 del Convenio de Raxis. Eso equivae a decir que la zona
geogréfica de la que proviene una indicacion geogréfica determina la nacionaidad de las partes
interesadas solicitantes del registro, y que las partes solicitantes del registro de |G de fuerade las CE
seran con toda probabilidad personas juridicas "nacionales' de paises no comunitarios. Las
Comunidades Europeas admiten que € Reglamento N° 2081/92 prevé un trato diferente segun las
"zonas geogréficas’.” Por lo tanto, en la mayoria de los casos, la discriminacion entre zonas
geogréficas equivale a una discriminacion entre nacionales. En otras palabras, existe una relacion
entre la zona en la que esta situada una indicacion geogréficay la nacionaidad del solicitante.

35. El Brasil conviene en que debe entenderse que bs paabras "paises de la Union" en
parrafo 1 del articulo 2 del Convenio de Paris (1967), incorporado a Acuerdo sobre los ADPIC en
virtud del parrafo 1 de su articulo 2, se refieren mutatis mutandis a los "Miembros de la OMC". Esa
interpretacion coincide con el entendimiento del Organo de Apelacion en el asunto Estados Unidos -
Articulo 211 dela Ley de Asignaciones®

! Primera comunicacién escrita de las Comunidades Europeas, parrafo 125.

2 Informe del Organo de Apelacion sobre el asunto Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de
Asignaciones, parrafo 238.
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36. Las opiniones del Brasil sobre la relacion entre la obligacion de trato nacional dimanante del
Acuerdo sobre los ADPIC y ladel GATT de 1994 presentan tres aspectos. En primer lugar, € Brasil
sefida que, en e plano tedrico, "trato diferente” no equivale necesariamente a “"trato menos
favorable’. En segundo lugar, € Brasil entiende que se produce una situacion de trato menos
favorable, en incumplimiento de la obligacion de trato nacional, cuando una medida "modifica las
condiciones de competencia en € mercado en detrimento de los productos importados', como parece
ocurrir en € caso del Reglamento de las CE en cuestion. En tercer lugar, como sefial 6 el Organo de
Apdacion en @ asunto Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de Asignaciones, "[€]l Grupo Especial
concluy6 correctamente que laredaccion del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, en
particular, es similar aladel parrafo 4 del articulo 111 del GATT de 1994, por lo que la jurisprudencia
sobre €l parrafo 4 del articulo |11 del GATT de 1994 puede resultar Util para interpretar la obligacion
de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC"?

37. El Brasil no tiene constancia de que se hayan registrado con arreglo a Reglamento de las CE
marcas de fébrica o de comercio que sean idénticas o similares en grado que pueda dar lugar a
confusion respecto de marcas de fébrica o de comercio protegidas por las Comunidades y de las que
sean titulares nacionales brasilefios.

3. El Brasi| recuerda que en anteriores informes de grupos especiales y del Organo de Apelacion
de laOMC se aplicd una presuncion de inexistencia de conflictos en € derecho publico internacional,
y cita a ese respecto dos informes de grupos especiales* Si puede suponerse una presuncion de
inexistencia de conflictos entre instrumentos juridicos internacionales, también es razonable suponer
gue la misma presuncion se aplica a aparentes conflictos dentro de un mismo acuerdo. Por
consiguiente, respecto de la cuestion del posible conflicto entre € parafo 1 del articulo 16 y €

parafo 3 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, € Brasil sostiene que € parrafo 3 del

articulo 22 impone dos criterios para la denegacion o invalidacion del registro de una marca de fébrica
0 de comercio. Por su parte, € parrafo 1 del articulo 16 otorga a titular de una marca de fébrica o de
comercio € derecho exclusivo a impedir que cuaesguiera terceros utilicen signos idénticos o
similares para bienes 0 servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado
la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion. La proteccion del caracter distintivo
de la marca de fébrica o de comercio depende, pues, de que la utilizacion de signos idénticos o
similares dé lugar a probabilidad de confusién. Hay que considerar que, aunque haya que tener
presentes las caracteristicas especiales que reviste € uso de indicaciones geogréficas y la necesidad de
protegerlas, ello no ha de redundar en detrimento de los titulares de marcas de fébrica o de comercio
ni de los consumidores. Eso significa que la cuestion debe abordarse teniendo debidamente en cuenta
gue: @) lasindicaciones geogréficas no prevalecen a priori sobre las marcas registradas; y b) para
decidir s procede permitir la coexistencia entre marcas de fébrica o de comercio e indicaciones
geogréficas o dar precedencia a las unas sobre las otras hay que tener en cuenta otros factores, por
gemplo, € periodo de tiempo durante e que se ha utilizado una determinada marca.

3. En la Ley de Propiedad Industria del Brasil (articulo 132) se establecen excepciones a

derecho exclusivo dd titular de una marca de fébrica o de comercio. En consecuencia, d titular de
una marca no puede: @ prohibir a los minoristas o distribuidores utilizar con fines de
comercializacion signos distintivos relacionados con sus negocios; b) prohibir a fabricantes de partes
utilizar una marca de fébrica o de comercio paraindicar € destino del producto, a condicion que no se
incumplan las practicas de competencia leal; y ¢) prohibir la mencion de una marca en un discurso,
en un trabajo cientifico o literario 0 en cualquier tipo de publicacion, siempre que la mencién se haga
sin sertido comercia y sin perjuicio del caracter distintivo de la marca.

% Ibid., parrafo 242.

* Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto Indonesia - Automdviles, parrafo 14.28
y nota 649; einforme del Grupo Especial encargado de examinar el asunto Turquia - Textiles, parrafo 9.92.
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40. El Brasil sefidla que en € asunto Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de Asignaciones,
diferencia relativa a la interpretacion de varias disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, €
Organo de Apelacion confirmo la opinién del Grupo Especial encargado de examinar € asunto
Estados Unidos - Ley de 1916 e indico que "hay que hacer una distincion entre las disposiciones
legidativas que imponen un comportamiento incompatible con la OMC vy las que confieren a Poder
Ejecutivo facultades que éste puede ejercer discrecionalmente”.® Por otra parte, en & asunto
Estados Unidos - Examen por extincion relativo al acero resistente a la corrosion, € Organo de
Apelacién no expresd una opinién sobre s la distincion entre legislacion imperativa y discrecional es
un instrumento analitico juridicamente apropiado para su utilizacion por grupos especiales. Observo
que "como con cuaquier instrumento analitico, la importancia de la 'distincion entre legislacién
imperativa y discrecional puede variar de un caso a otro. Por esta raz6n también queremos prevenir
contra la aplicacion de esta distincion de manera mecénica’.® Por consiguiente, aunque la distincion
puede sin duda aplicarse en € marco del Acuerdo sobre los ADPIC, como construccion
jurisprudencial, ha de utilizarse con cautela (cum granum salis). El Brasil observa asmismo que la
distincion entre legislacion imperativa y discrecional se centra siempre en una medida determinada
adoptada por un Miembro. En cuanto a la cuestiéon de las "omisiones', es decir, de los casos en los
que no se adoptan determinadas medidas prescritas, € Brasil considera, en primer lugar, que una
omisién también puede contravenir una disposicion, y, en segundo lugar, que, por definicidn, la
distincion entre legislacion imperativa y discrecional no es aplicable a los casos en los que no se han
tomado medidas, es decir, a los casos de omision, pues no hay entonces medidas concretas en las que
se puede centrar la distincion.

C. CANADA
1. Introduccion

41 El Canada tiene un interés sistémico en la interpretacion de la obligacién de trato nacional de
los Miembros de la OMC dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC, y concretamente en lo que se
refiere a la aplicacion de derechos de propiedad ntelectua para la proteccion de las indicaciones
geogréaficas.

42. El Canada centra principalmente sus observaciones en dos cuestiones relacionadas con la
obligacion de trato nacional dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC, seglin se interpretan y aplican
en el presente caso. Setrata de |as cuestiones siguientes:

- lamedidaen que el parrafo 1 del articulo 2y € parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo
sobre los ADPIC impiden a los Miembros de la OMC exigir reciprocidad y
equivalencia para proteger los derechos de propiedad intelectua de los nacionaes de
otros Miembros de la OMC, y s € Reglamento de las CE impone realmente esas
condiciones de reciprocidad y equivalencia; y

- las consecuencias que entrafia la referencia a los nacionales en € péarrafo 1 del
articulo 2y € péarrafo 1 ddl articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular la
medida en que esa referencia permite alos Miembros de la OMC discriminar en una
forma no basada directamente en la nacionalidad a proteger los derechos de
propiedad intelectual.

® Informe del Organo de Apelacién sobre el asunto Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de
Asignaciones, parrafo 259.

® Informe del Organo de Apelacién sobre el asunto Estados Unidos - Examen por extincion relativo al
aceroresistente ala corrosion, parrafo 93.
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2. Requisitos dereciprocidad y equivalencia del Reglamento delas CE
43. La obligacion de trato naciona dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC impide a las

Comunidades Europeas exigir medidas de proteccion reciprocas y equivaentes como condicion para
la proteccién en las Comunidades Europeas de las indicaciones geogréficas originarias del territorio
de esos Miembros de la OMC. La obligacion de trato nacional de los Miembros de la OMC en lo
referente a la proteccion de la propiedad intelectual figura en dos disposiciones diferentes del Acuerdo
sobre los ADPIC. En primer lugar, la obligacion de trato naciona estipulada con anterioridad en €
Convenio de Paris se incorpora por referencia en € parafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre
los ADPIC. En segundo lugar, esa obligacion se ampliaen € Acuerdo sobre los ADPIC a estipularse
end parrafo 1 del articulo 3 que cada Miembro de la OMC "concedera a los nacionales de los demas
Miembros un trato no menos favorable que € que otorgue a sus propios nacionales con respecto ala
proteccion de la propiedad intelectua”. Esas obligaciones entrafian que cualquier derecho de
propiedad intelectua otorgado por un Miembro de la OMC dentro de su territorio ha de otorgarse
también a los nacionales de todos los demas Miembros de la OMC, independientemente de las
condiciones de proteccién sustantiva vigentes en esos Miembros de la OMC. La exigencia de trato
reciproco y equivalente -es decir, € condicionamiento de la proteccion de los derechos de los
nacionales de otros paises en la jurisdiccion interna a la concesion de proteccion equivaente a los
nacionales del propio pais en lalegisacion extranjera- contraviene la obligacion de trato nacional.

44, Todas las partes en la presente diferencia estén esencialmente de acuerdo en la importancia
fundamental de la obligacion de trato nacional dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC. H
desacuerdo se centra en las siguientes cuestiones: i) s & Reglamento de las CE otorga a las
indicaciones geogréficas originarias de paises ro miembros de las Comunidades Europeas un trato
menos favorable que a las de las Comunidades Europeas; i) y S ese trato menos favorable se aplica
también a las indicaciones geogréficas originarias del territorio de los demas Miembros de la OMC.

45, Las Comunidades Europeas sefidlan que una caracteristica mportante del Reglamento de
las CE reside en que prevé procedimientos separados para € registro y la oposiciéon a registro de
indicaciones geogréficas originarias de zonas situadas dentro de las Comunidades Europeas (en los
articulos 5, 6 y 7) y procedimientos para € registro y la oposicion a registro de indicaciones
geogréficas originarias de fuera de las Comunidades Europeas (en los articulos 12, 12bis, 12ter,
12quater y 12quinquies). Los dos procedimientos separados contemplados en € Reglamento de
las CE presentan algunas similaridades, pero una diferencia importante consiste en que € articulo 12
estipula que € Reglamento de las CE "sera aplicable" a las indicaciones geogréficas originarias del
territorio de un tercer pais solo S ese tercer pais cumple determinadas condiciones. Una de esas
condiciones es € requisito del apartado 1 del articulo 12 de que "€ pais tercero esté dispuesto a
conceder a los productos agricolas o aimenticios que procedan de la Comunidad una proteccion
equivalente a la existente en la Comunidad”. El apartado 3 del articulo 12 estipula asimismo que la
Comision de las CE ha de examinar la legidacion naciona del pais tercero para comprobar que
satisface la "condicién de equivalencia' especificadaen € apartado 1 del articulo 12.

46. En otras paabras, las solicitudes de proteccion de derechos de propiedad intelectua en las
Comunidades Europeas para indicaciones geogréficas originarias de paises terceros que no cumplen
las condiciones del apartado 1 del articulo 12 se deniegan autométicamente por la ausencia de
proteccion equivalente en su jurisdiccion nacional  Ese requisito impone a los solicitantes de
indicaciones geograficas originarias de paises extracomunitarios una condicion que no se aplicaalos
solicitantes de indicaciones geograficas de las propias Comunidades Europeas. Por lo tanto, €
Reglamento de las CE otorga a las indicaciones geogréficas de fuera de las Comunidades Europeas un
trato menos favorable que €l aplicado a las indicaciones geogréficas de las Comunidades Europess.
Las Comunidades Europeas reconocen en efecto que € articulo 12 del Reglamento de las CE
requiere reciprocidad y equivalencia para registrar en las Comunidades Europeas indicaciones
geogréaficas originarias de paises extracomunitarios (véase, por gemplo, € parrafo 9 del preambulo
dd Reglamento de las CE N° 692/2003, que dice que "[l]a proteccion que concede & Reglamento
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(CEE) N° 2081/92 previo registro esta abierta a las denominaciones de los terceros paises en
condiciones de reciprocidad y equivalencia, tal como establece € articulo 12 de ese Reglamento”). Si
esas disposiciones discriminatorias de jure se aplicaran a los Miembros de la OMC, vulnerarian la
obligacion de trato nacional de las Comunidades Europeas dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC.

47. Las Comunidades Europeas sostienen en su Primera comunicacion escrita que los requisitos
de reciprocidad y equivalencia contenidos en los apartados 1y 3 dd articulo 12 sencillamente no se
aplican a los Miembros de la OMC, puesto que esos paises ya han de garantizar una proteccion
adecuada de las indicaciones geograficas en virtud de sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre
los ADPIC. Parajustificar esainterpretacion del articulo 12, las Comunidades Europeas sefidlan que
la férmula "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales’ que figura en e apartado 1 dd articulo 12
garantiza € derecho de los Miembros de la OMC a acceder ad sistema de registro de las CE en
condiciones de trato nacional. Por alentadora que resulte en principio esa afirmacion, la
interpretacion del articulo 12 propuesta por las Comunidades Europeas no se sostiene en e contexto
delosarticulos 12bis, 12ter y 12quinquies. Laambigua referenciaa "acuerdos internacionales” en el
articulo 12 no es suficiente para contrarrestar la claridad de redaccién de los articulos 12, 12bis, 12ter
y 12quinquies, que, tomados en su conjunto, sugieren una interpretacion opuesta a la de las
Comunidades Europess.

48, En primer lugar, s se aceptara la interpretacion de las Comunidades Europeas de los
apartados 1y 3 del articulo 12, no habria base juridica alternativa para que € titular de unaindicacién
geogréfica dd territorio de un Miembro de la OMC que no sea miembro de las CE pueda incoar una
solicitud de registro en las Comunidades Europeas. El Reglamento de las CE esta redactado de ta

manera que € Unico punto de partida para paises terceros, sean 0 no Miembros de la OMC, es d

articulo 12 (ademas, € Canada no entiende como pueden sostener las Comunidades Europeas que
esas disposiciones se aplican de esa manera, cuando no se aplica asi € apartado 2 del articulo 12).
Las Comunidades Europeas responden que € punto de partida pertinente para los Miembros de
[aOMC es d articulo 12bis, sugiriendo que esos paises son remitidos autométicamente a los
procedimientos previstos en ese articulo para € registro de indicaciones geogréficas de paises
terceros. El aticulo 12bis es la disposicion que rige la transmisién de una solicitud a las
Comunidades Europess, pero no parece aplicarse en la forma indicada por las Comunidades Europess.
El apartado 1 del articulo 12bis del Reglamento de las CE dispone que "[€]n € caso contemplado en
el apartado 3 del articulo 12 ... una agrupacion o una persona fisica o juridica ... presentara una
solicitud de registro a las autoridades del pais en € que esté situada la zona geogréfica’ [Sin cursivas
end origind]. Las palabras resatadas de esa disposicion parecen indicar que ese procedimiento solo
esta a acance de los paises terceros que ya relnen los requisitos de conformidad con e
procedimiento estipulado en € apartado 3 del articulo 12, que exige € cumplimiento de las
condiciones especificadas en €l apartado 1 del articulo 12. Incluso el apartado 2 del articulo 12bis,
que rige la transmision de las solicitudes de paises terceros a las Comunidades Europeas, solo se
aplica después de que € pais haya sido reconocido en virtud del procedimiento del apartado 1 del

mismo articulo. Por lo tanto, € articulo 12bis no congtituye una base independiente para € registro en
las Comunidades Europeas de indicaciones geogréficas de Miembros de la OMC que no sean
miembros de las CE.

49, En segundo lugar, las Comunidades Europess se refieren a las distinciones establecidas en los
apartados 2 @) y 2 b) dd articulo 12ter (oposiciones a registro de indicaciones geogréficas de zonas
situadas fuera de las Comunidades Europeas) y en € apartado 1 ddl articulo 12quinquies (oposiciones
al registro de indicaciones geogr&ficas de zonas situadas dentro de las Comunidades Europeas). En
esas disposiciones se diferencia entre "un Miembro de la OMC", por una parte, y, respectivamente,
"un tercer pais que cumpla las condiciones de equivaencia del apartado 3 del articulo 12" y "un tercer
pais reconocido segiin € procedimiento del apartado 3 dd articulo 12". La argumentacion de las
Comunidades Europeas parece consistir en que la distincion establecida en esas disposiciones
presupone la existencia de una distincion entre Miembros de la OMC y terceros paises para los fines
delos apartados 1 y 3 dd articulo 12. Sin embargo, la argumentacion de las propias Comunidades
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Europeas sobre un aspecto separado pero conexo sustenta precisamente la conclusion contraria.  En
efecto, respecto dd apartado 1 del articulo 12quinquies las Comunidades Europeas afirman que la
referenciaa apartado 3 del articulo 12 sdlo se aplica a "paises terceros que no sean Miembros de
laOMC". Las Comunidades Europeas afiaden: "[d]e |o contrario careceria de sentido lareferenciaa
los Miembros de la OMC [en € apartado 1 ddl articulo 12quinquies]”. Aplicando € razonamiento de
las propias Comunidades Europess, s la presencia de lareferencia alos "Miembros de laOMC" en €
contexto de los articulos 12ter y 12quinquies sugiere significativamente una aplicacion diferencial de
esas disposiciones entre los Miembros de la OMC y otros paises terceros, la ausencia dereferenciaa
los "Miembros de la OMC" en € contexto de los articulos 12 y 12bis por fuerza ha @ sugerir
significativamente una aplicacion no diferencia de esas disposiciones entre los Miembros de laOMC
y otros paises terceros.

50. Por consiguiente, a pesar de la interpretacion contraria propuesta por las Comunidades
Europess, lainequivoca redaccion de los articulos 12 y 12bis indica que esas disposiciones se aplican
por igua a los Miembros de la OMC y a otros paises terceros. Para que "una agrupacion o una
persona fisica o juridica' de un Miembro de la OMC pueda solicitar € registro de una indicacién
geografica de una zona no situada en €l territorio de las CE, € Miembro de la OMC del que procede
la indicacion ha de cumplir necesariamente las "condiciones de equivalencia' de los apartados 1y 3
dd articulo 12. Ademés, en la reunion de septiembre de 2002 del Consgo de los ADPIC, las
Comunidades Europeas manifestaron sus opiniones sobre la aplicacion del trato naciona en e
contexto de los sistemas de registro de las indicaciones geogréficas, sefidando que "[l]as CE creen
gue los sistemas de registro deben orientarse sobre todo a la identificacion de las indicaciones
geogréficas nacionales’.” En la misma intervencion, afiadieron que: "[n]os parece que la conclusion
I6gica es la de limitar el sistema de registro a las indicaciones geogréficas nacionales y proteger las
extranjeras por otros medios’. A laluz de esos pronunciamientos, no cabe duda de laintencion de las
Comunidades Europeas de que € articulo 12 se aplique alos Miembros de la OMC.

3. Trato nacional a los "nacionales' de Miembros de laOMC en € marco de Acuerdo
sobrelosADPIC

51 La referencia a los nacionales en e Acuerdo sobre los ADPIC no puede interpretarse en
formatan limitada que el término quede desprovisto de significado en lo referente al trato nacional en
la proteccion de los derechos de propiedad intelectual. Eso resulta particularmente importante en €
contexto de la proteccion de las indicaciones geogréficas, que estan vinculadas més estrechamente a
territorio del que son originarias que a la nacionalidad de sus titulares. Las Comunidades Europeas
reconocen la importancia del énfasis deliberado del Acuerdo sobre los ADPIC en e concepto de
nacionales, mientras que en € GATT se centra la aencion en los productos Puesto que €
establecimiento de normas minimas de proteccién supone el otorgamiento de derechos, los titulares de
es0s derechos son necesariamente personas fisicas y juridicas, y las obligaciones de no
discriminacion dimanantes de las disposiciones de la OMC se aplican entre los nacionales titulares de
esos derechos. Sin embargo, tras haber reconocido esas importantes caracteristicas del Acuerdo sobre
los ADPIC, las Comunidades Europeas no llegan a asumir plenamente sus consecuencias.

52. Concretamente, las Comunidades Europeas sostienen que aunque los dos procedimientos
paralelos previstos en € Reglamento de las CE se aplicaran en forma diferente (Io que no reconocen
las Comunidades), |os procedimientos separados no distinguen entre nacionales, Sino solo entre zonas
geogréficas, es decir, entre indicaciones geogréficas originarias de zonas situadas dentro de las
Comunidades Europeas e indicaciones geogréficas originarias de zonas Situadas fuera de las
Comunidades Europeas. Las Comunidades Europeas alegan que "[€]l que la zona con la que esta
relacionada una indicacion geogréfica esté situada dentro o fuera de las Comunidades no guarda en
absoluto relacion con la cuestion de la nacionalidad de los productores del producto en cuestion”. Esa

"V éanse las actas de esa reunion en el documento | P/C/M/37/Add.1, pagina 90.
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afirmacion entrafia una interpretacion erronea de la naturaleza de los derechos de propiedad
intelectual en general y de la proteccion de las indicaciones geogréficas en particular. Las
Comunidades Europess pasan por ato e significado completo del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo
sobre los ADPIC, en particular a restar importancia a efecto de facto sobre los nacionales de una
medida que las propias Comunidades Europeas admiten que discrimina entre territorios nacionales.
Las Comunidades Europeas también subestiman el grado en que el parrafo 1 del articulo 3 se aplica,
ademas de la nacionalidad de los nacionales de Miembros de la OMC, a la plena disponibilidad y al
acance de | os derechos en cuestion.

4. Discriminacion defacto en funcion de la nacionalidad

53. Las Comunidades Europeas alegan que los articulos 5y 6 se aplican sin distincion entre
nacionales y no nacionales cuando se trata de indicaciones geogréficas originarias de las propias
Comunidades Europess, y que los articulos 12 y 12bis se aplican en forma iguamente no
discriminatoria a las indicaciones geogréficas originarias de paises extracomunitarios. Esta aegacion
pasa por ato € hecho simple e incontestable de que los nacionaes de las CE suelen registrar

indicaciones geogréficas originarias de las Comunidades Europeas, mientras que 10s no nacionales de
las CE suelen registrar indicaciones geograficas originarias de paises extracomunitarios. Ladistincién
entre zonas geogréficas resultailusorias € efecto del Reglamento de las CE esimpedir defacto alos
nacional es de paises extracomunitarios registrar indicaciones geogréficas de sus propios territorios.

54. Como han sefidado los Estados Unidos, resultan esclarecedores los principios desarrollados
en € contexto del trato nacional en e comercio de mercancias. En particular, para evaluar s €

Reglamento de las CE otorga de facto un trato mas favorable a los nacionales de las CE que alos no
nacionales, el Grupo Especia ha de ir mas alla de las disposiciones literales del Reglamento de las CE
y examinar objetivamente la estructura 'y la aplicacion genera del Reglamento, incluidos los criterios
subyacentes que rigen la autorizacion del registro de indicaciones geogréficas® La estructura del

Reglamento de las CE establece claramente dos procedimientos diferentes para € registro de las
indicaciones geograficas. El Unico criterio para determinar qué procedimiento ha de seguirse para
solicitar € registro es el de la zona geogréfica, y la Unica diferencia pertinente al respecto serefiere a
la ubicacion de ésta dentro o fuera de las fronteras de las Comunidades Europeas. Esa eleccidn de las
fronteras comunitarias como Unico criterio plantea considerables dudas sobre la neutralidad de las
disposiciones respecto de la nacionalidad de los solicitantes. Esas inquietudes son particularmente
agudas en € caso de las indicaciones geogréficas, que por definicion estan vinculadas a la produccion
de bienes originarios de la zona identificada por la indicacion geogréfica, y por extenson a los
productores de esa zona. Dada la prescripcion explicita de que la produccion fisica del bien
correspondiente tenga lugar en la misma zona designada por la indicacion geogréfica, los solicitantes
de indicaciones geogréficas correspondientes a zonas situadas dentro de las Comunidades Europeas
serén con toda probabilidad nacionales de Estados miembros de las CE. A lainversa, los solicitantes
de indicaciones geogréficas correspondientes a zonas Situadas en terceros paises serén con toda
probabilidad nacionales de esos terceros paises. Por consiguiente, a pesar de la aplicacion
aparentemente neutral del Reglamento de las CE en lo referente a la nacionalidad, es obvio que €

procedimiento estipulado para las indicaciones geogréficas originarias de las Comunidades Europeas
(articulos 5y 6) se aplica de facto alos nacionales de las CE, mientras que e correspondiente a las
indicaciones geogréficas originarias de paises extracomunitarios (articulos 12 y 12bis) se aplica
de facto alos nacionales de paises terceros, incluidos |os de otros Miembros de la OMC.

55. Las Comunidades Europeas alegan que hay que proceder con cautela para evitar una
constatacion precipitada de que € Reglamento de las CE otorga de facto un trato menos favorable a
los no nacionales de las CE, citando a ese respecto € informe del Grupo Especia encargado de

8 Informe del Organo de Apelacién sobre el asunto Japén - Bebidas alcohdlicas 11, DSR 1996:l,
pagina 120.
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examinar € asunto Indonesia - Automdviles’ Ese Grupo Especia no constatd la existencia de
discriminacién porque el Programa de Automdviles Nacionales (que obligaba a los solicitantes que
deseaban participar en e programa a optar entre la marca del programa indonesio y sus marcas
mundiales) se aplicaba por igual a indonesios y extranjeros. El Grupo Especia no constato la
existencia de discriminacion entre nacionales y no nacionaes, atendiendo al hecho de que unos y
otros se enfrentaban a la misma eleccion.™® En el caso que se examina la situacion es diferente. H
Reglamento de las CE no obliga a todos los solicitantes a escoger entre registrar una indicacion
geografica extranjera (o marca mundial) y una indicacion geogréfica de las CE, sino entre registrar
una indicacion geogréfica de las CE y no registrar ninguna indicacién geografica en absoluto. Por
definicion, € objetivo de los solicitantes de nacionalidad no comunitaria no suele ser € registro de
indicaciones geograficas de las CE.

56. Las Comunidades Europesas citan también la constatacion de ese mismo Grupo Especia

respecto de la aplicacidn de la obligacion de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC a cuestiones
no directamente relacionadas con la igualdad de trato entre nacionales. El Grupo Especia constatd
gue no seria razonable utilizar la obligacion de trato naciona en relacion con derechos de propiedad
intelectua para impugnar medidas de ayuda interna que no afectan a derechos de propiedad
intelectual con e argumento de que esas medidas tendrian defacto € resultado de otorgar una ventgja
alos nacionales del pais."! Unavez més, la situacion que se esta examinando es diferente. Al invocar
la obligacién de trato nacional contra disposiciones de las CE que, como € Reglamento en cuestion,
favorecen defacto alos nacionales comunitarios, |0 que se esté haciendo no es impugnar una medida
de ayuda no relacionada con la propiedad intelectual para imponer la igualdad de trato entre
nacionales comunitarios y extracomunitarios en relacion con los derechos de propiedad intelectual,
sino impugnar la aplicacion de una medida en materia de propiedad intelectua para imponer la
igualdad de trato en relacion con la misma medida en materia de propiedad intelectua. Las
constataciones del Grupo Especia encargado de examinar € asunto Indonesia - Automdviles no son
pertinentes en € presente caso.

5. Discriminacion de jureen funcion de la nacionalidad

57. El Reglamento de las CE discrimina defacto entre nacionales de las CE y nacionales de otros
paises en una forma que vulnera la obligacion de trato nacional contenida en € parrafo 1 ddl articulo 2
y en & parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

58. El Canada sostiene que e Reglamento de las CE discrimina entre nacionales de Miembros de
la OMC por su propia construccion juridica. Considérese € gemplo de un inventor que solicita
proteccion mediante patente para su invencion. Salvo en casos muy particulares, una invencion es
independiente del lugar de produccién y del lugar en que se obtiene proteccion mediante patente.
Ademas, un inventor puede ser una persona fisica con nacionalidad de su pais de origen, o bien una
persona juridica cuya nacionalidad, por asi decirlo, serd la del pais en que se haya adquirido esa
personalidad juridica. En cualquier caso, cuando se solicita proteccion mediante patente en Europa, €
inventor suele mantener su nacionalidad. ES, pues, igualmente importante que la legislacion europea
en materia de patentes no deniegue una patente a un inventor como consecuencia de su nacionalidad,
como en efecto no lo hace.

° Informe del Grupo Especial encargado de examinar e asunto Indonesia - Automdviles,
parrafos 14.271y 14.273.

0 Informe del Grupo Especia encargado de examinar el asunto Indonesia - Automéviles
parafo 14.271.

M Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto Indonesia - Automéviles
parrafo 14.273.
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59. Compérense esos dos casos con € de un solicitante de proteccion para una indicacion
geogréfica.  En primer lugar, a diferencia de las obras amparadas por € derecho de autor o las
invenciones patentadas, |as indicaciones geogréficas estan por definicion vinculadas al lugar concreto
gue representan. En segundo lugar, la determinacion de la nacionalidad del titular de los derechos no
tiene la misma importancia en € caso de una indicacién geogréfica que en € de una obra amparada
por el derecho de autor 0 una invencion patentada. En e caso concreto del Reglamento de las CE, €
titular del derecho sblo en casos excepciondes sera una persona fisica o incluso un productor
individual Por lo genera se tratard de una agrupacion o asociacion de productores locales,
establecida con € fin de comercializar sus productos similares, y sera esa agrupacion la que autorice
posteriormente a los productores individuales a utilizar la indicacion geogréfica. Puesto que esas
agrupaciones son las "partes interesadas’ alas que se refieren las disposi ciones sobre las indicaciones
geogréficas del Acuerdo sobre los ADPIC, o importante para los fines del trato nacional es la
nacionalidad de esas agrupaciones, y no la de los productores individuales. La nacionalidad de esas
agrupaciones 0 asociaciones serd inevitablemente la correspondiente a la jurisdiccion en la que
desarrollan su actividad.

60. La conjuncion de esas dos caracteristicas de las indicaciones geogréficas -registro de una
indicaciéon local (por definicion) por una agrupacion (voluntaria) de productores- précticamente
garantiza que la nacionalidad dd titular de los derechos sera la del pais de la indicacion geogréfica.
En otras paabras, la zona geogréfica de la que proviene una indicacién geografica determina la
nacionalidad de las partes interesadas que solicitan su registro. Por gemplo, s un agricultor

canadiense se establece en Bégica para producir un producto que habra de comerciaizarse con una
indicacion geogréfica belga, la nacionalidad de ese agricultor no modificara la nacionaidad belga de
la agrupacion locd titular de los derechos de la indicacion geogréfica. Por consiguiente, a pesar de
gue la aplicacion del Reglamento de las CE es aparentemente neutral en lo que respecta a la
nacionalidad, es evidente que los procedimientos establecidos para las indicaciones geogréficas

originarias de dentro de las Comunidades Europeas se aplican de jure a los nacionales de las CE,

mientras que los procedimientos establecidos para las indicaciones geogréficas de fuera de las
Comunidades Europeas se aplican de jure a los nacionales de terceros paises. Por lo tanto, a

discriminar por zonas geogréficas, los procedimientos paralelos previstos en e Reglamento de las CE
discriminan entre nacionakes de Miembros de la OMC no sdlo como cuestion de probabilidades, sino
también por la propia construccion juridica de las disposiciones.

61. Para ilustrar mejor € problema conviene referirse a otros tipos de derechos de propiedad
intelectual. Piénsese, por ejemplo, en un escritor que solicita proteccién del derecho de autor paraun
libra El libro puede ser escrito en cuaquier lugar del mundo, por o que € acto de creacién es
independiente de la ubicacion de la produccién y de la eventual proteccion del derecho de autor.
Ademas, € autor suele ser una persona fisica con ciudadania de su pais de origen, y, aungue solicite
proteccion en Europa para su libro, mantendra probablemente su nacionalidad. Es importante, pues,
que la legidacién europea sobre derecho de autor no le deniegue e derecho de autor sobre € libro
como consecuencia de su nacionalidad, como en efecto no lo hace.

6. El trato nacional se aplica a la zona geogr &fica

62. Aungue la prohibicion de discriminacion entre nacionales en el Acuerdo sobre los ADPIC es
esencialmente diferente de la prohibicion de discriminacion entre productos que constituye un
elemento central del principio de trato naciona en d GATT, es posible, como han hecho las
Comunidades Europeas en su comunicacion, exagerar laimportancia de estadistincion. Lareferencia
a nacionaes en e Acuerdo sobre los ADPIC no puede separarse de su contexto, que es un acuerdo
comercia de laOMC. No puede reducirse, por g emplo, a una fuente del derecho general a no sufrir
discriminacién por notivos de nacionalidad (en el sentido de ciudadania) en las leyes y précticas de
las ingtituciones nacionales. Las Comunidades Europeas parecen estar sugiriendo que, mientras un
Miembro de la OMC no cite especificamente la nacionalidad como razén para denegar € registro de
un derecho de propiedad intelectual, ese Miembro de la OMC no incumplira su obligacién de trato
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nacional Si e parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiriera exclusvamente ala
nacionalidad, € argumento de las Comunidades Europeas podria tener algin fundamento. Sin
embargo, € Acuerdo sobre los ADPIC dispone que se otorgue trato naciona a los nacionales de los
deméas Miembros "con respecto a la proteccion de la propiedad intelectua” y no meramente en
relacion con su nacionalidad. Segun la definicion contenida en lanota 3, € concepto de "proteccion”
comprende "los aspectos relativos a la existencia, adquisicion, alcance, mantenimiento y observancia
de los derechos de propiedad intelectual asi como |os aspectos relativos a gercicio de los derechos de
propiedad intelectual de que trata especificamente este Acuerdo” [sin cursivas en € origind]. Las
Comunidades Europeas sefidan que los no nacionales de las CE pueden adquirir, sin discriminacion,
derechos de propiedad intelectual en virtud de los articulos 5y 6 del Reglamento de las CE, siempre
que la indicacion geogréfica para la que se solicita proteccion sea originaria de las Comunidades
Europeas. Sin embargo, la proteccion de derechos de propiedad intelectual para indicaciones
geogréficas no entrafia sdlo la adquisicion, sino también, entre otros aspectos, la existencia 'y €

alcance de esos derechos. El pleno acance de la obligacion de otorgar trato naciona alos nacionales
de todos los Miembros de la OMC ro se restringe a la nacionalidad del solicitante, sino que abarca
todas las facetas de la proteccion de derechos.  Seglin reconocen las propias Comunidades Europess,
los articulos 5y 6 del Reglamento de las CE limitan la existencia y € alcance de la proteccion ala
gue tienen acceso los no nacionales de las CE a los derechos sobre indicaciones geogréficas

originarias de una zona geografica restrictivamente definida (es decir, de dentro de las Comunidades
Europeas). Para acceder en todo su acance a los derechos sobre indicaciones geogréficas, los no
nacionales de las CE han de acudir alos articulos 12 y 12bis, via que esta vedada a los nacionales de
la mayoria de los Miembros de la OMC. La obligacion de trato nacional del Acuerdo sobre
los ADPIC no se refiere exclusivamente ala nacionalidad del solicitante, sino también ala existencia
y € alcance de los derechos para los que se solicita el registro. Al otorgar un trato més favorable alas
indicaciones geogréficas provenientes de una zona geogréfica reducida, € Reglamento de las CE
vulnera e parrafo 1 del articulo 2y € parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

63. El Canada solicita al Grupo Especia que constate que € Reglamento N° 2081/92 de las CE
vulnera la obligacion de trato nacional que incumbe a las Comunidades Europeas en virtud del

parrafo 1 del articulo 2 y € péarrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobrelos ADPIC. El Grupo Especia
debe constatar en particular que € Reglamento de las CE otorga dejure un trato menos favorable alas
indicaciones geogréficas originarias de paises extracomunitarios que a las originarias del territorio de
las Comunidades Europess, y que, en contra de la interpretacion dada por las Comunidades Europeas
a su propio Reglamento, ese trato menos favorable se aplica a los Miembros de la OMC. El Grupo
Especia debe constatar asimismo que las Comunidades Europeas no pueden utilizar una distincién
artificial entre nacionaidad y zona geogréfica para enmascarar € hecho de que € Reglamento de
las CE otorga de facto alos no nacionales de las CE un trato menos favorable que alos nacionaes de
las CE, porque los solicitantes del registro de indicaciones geogréficas de fuera de las Comunidades
Europeas suelen ser nacionales de paises extracomunitarios, y viceversa, y porque € acance de la
proteccion contra la discriminacion en el caso de las indicaciones geograficas se extiende a la zona
geogréafica.

7. Reacién entre los Miembros de la OMC, las CE, los Estados miembros de las CE y los
nacionales de las CE

64. El Reglamento de las CE y la Primera comunicacion escrita de las Comuni dades Europeas en
defensa de ese Reglamento confunden los derechos y responsabilidades respectivos de esas diversas
partes, e imponen por ende una onerosa carga a los nacionaes de los Miembros de la OMC en nombre
delaigualdad de trato. El Acuerdo sobre los ADPIC obliga alos Miembros de laOMC aaplicar en
su legidacion interna normas minimas de proteccion de lo que son en Ultima instancia derechos
privados. Los Miembros de la OMC también tienen la obligacién de garantizar que esos regimenes de
derechos privados -tanto los limitados a las normas minimas como los que otorgan una proteccion
més amplia- resulten igualmente accesibles para los nacionales de otros Miembros de la OMC. Esas
obligaciones establecen una relacion directa entre los Miembros de la OMC y |os nacionales de otros
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paises, una relacion que es independiente de cualquier intervencidn del gobierno de esos nacionales de
otros paises. Las Comunidades Europeas pasan totalmente por ato ese aspecto cuando afirman que
"resulta sorprendente que los Estados Unidos invoquen su renuencia a cooperar en € proceso de
registro para demostrar una infraccion del trato nacional por parte de las CE".** En redlidad, los
Estados podrian invocar con toda justificacion su falta de disposicién a cooperar en € proceso de
registro, pues no tienen obligacion alguna de facilitar la adquisicion de derechos privados por sus
nacionales en las Comunidades Europeas. Esa obligacion incumbe exclusivamente a las
Comunidades Europeas. Las Comunidades Europeas no pueden exigir a otro Miembro de la OMC
que las ayuden a cumplir sus obligaciones de proteger los derechos de los nacionaes
extracomunitarios, independientemente de que esa ayuda resulte 0 no "gravosa'.

65. Las Comunidades Europeas ahondan alin mas en la confusion a introducir a sus Estados
miembros en la argumentacion. No corresponde a Canadé interpretar las normas internas de las CE
gue rigen € reparto de competencias entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en o
gue respecta a la aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC, y e Canada se abstendra de hacerlo en este
contexto. Bastara con referirse a las afirmaciones de las Comunidades Europeas de que:
i) promulgaron & Reglamento de las CE sobre la base de sus propias competencias;, i) las
Comunidades Europeas son Miembro inicid de la OMC; iii) € hecho de que los Estados miembros
de las CE sean también Miembros de la OMC es irrelevante; vy iv) la cuestion objeto de la presente
diferencia pertenece a la exclusiva competencia de las Comunidades Europeas.®  Sobre la base de
esas explicaciones gportadas por las Comunidades Europess, € Canada concluye que € Reglamento
de las CE es € equivaente de una medida nacional, y que cuaesquiera funciones delegadas en los
Estados miembros de las CE para aplicar € Reglamento de las CE se les encomiendan en su calidad
de unidades subnacionales de las Comunidades Europeas. Por lo tanto, e Canad& no considera
sorprendente que e Reglamento de las CE ddegue en los Estados miembros de las CE ciertas
funciones que no puede delegar en los gobiernos soberanos de terceros paises. Es particularmente
interesante observar que € apartado 6 dd articulo 5 estipula que "los Estados miembros pondran en
vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para e cumplimiento del
presente articulo”. No hay, como es natural, ninguna disposicion equivaente en las secciones en las
que se estipulan los procedimientos aplicables a los gobiernos de terceros paises.

66. Sin embargo, tras afirmar su competencia exclusiva sobre e registro de indicaciones
geogréficas dentro de su territorio, las Comunidades Europeas confunden su relacion hacia sus
propias unidades subnacionales con su relacion hacia los paises soberanos Miembros de la OMC*
En particular, las Comunidades Europeas tratan de justificar laimposicién a los gobiernos de terceros
paises, incluidos los de Miembros de la OMC, de la obligacion de ayudar a los solicitantes a cumplir
las prescripciones del Reglamento de las CE. Con esa posicion, las Comunidades Europeas equiparan
en la préctica la delegacion interna de responsabilidades en unidades subnacionales con la delegacion
externa de responsabilidades en Miembros soberanos de la OMC. Al parecer, las Comunidades
Europeas consideran que el "trato igua" requiere que los nacionales de paises soberanos Miembros de
la OMC dependan de medidas de sus gobiernos (sobre los que las Comunidades Europeas no tienen
autoridad alguna) de la misma manera que los nacionaes de las Comunidades Europeas dependen de
medidas de los suyos (en los casos en los que la legislacion comunitaria dispone la adopcién de tales
medidas). ESo no es trato igual, sino trato menos favorable. Por consiguiente, e Reglamento de
las CE impone alos Miembros de la OMC una condicién de trato reciproco y equivaente que vulnera
la obligacion de trato nacional contenida en el parrafo 1 del articulo 2 y en € parrafo 1 del articulo 3
del Acuerdo sobrelos ADPIC.

12 Primera comunicacién escrita de las Comunidades Europeas, parrafo 130.
13 Primera comunicaci6n escrita de las Comunidades Europeas, parrafos 253 a 255.

14 Primera comunicacion escrita de |as Comunidades Europeas, parrafo 129.
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8. Puntos planteados en respuesta a las preguntas del Grupo Especial
67. El Canada interpreta, atendiendo a significado corriente del término, utilizado en diversas

disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que "nacionades’ se refiere a las personas fisicas y
juridicas que tienen determinada condicion juridica en un Miembro de la OMC, ya sea por ciudadania,
en e caso de las personas fisicas, 0 por € lugar de su constitucidn, en € caso de personas juridicas
tales como empresas 0 asociaciones. Por o tanto, se considerara 'hacionaes’ de un Miembro de
la OMC a las personas fisicas y juridicas que tengan esa condicién juridica. Sblo en e caso de
territorios aduaneros distintos Miembros de la OMC, y en € de nacionales de paises no Miembros de
la OMC que residen u operan en €l territorio de Miembros de la OMC, se convierte el domicilio o €
lugar de establecimiento comercia en un factor pertinente para determinar s una persona fisica o
juridica tiene derecho a recibir € trato aplicable a los nacionales de un Miembro de la OMC. Esa
distincion se desprende claramente de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, y de las
disposiciones conexas del Convenio de Paris (1967) y del Convenio de Berna (1971), incorporadas
por referenciaen € Acuerdo sobre los ADPIC. Por gemplo, d parrafo 3 del articulo 1 del Acuerdo
sobre los ADPIC dispone que "se entenderd por nacionales de los demas Miembros las personas
fisicas o juridicas que cumplirian los criterios establecidos para poder beneficiarse de la proteccion en
el Convenio de Paris (1967) [y la] Convencion de Roma (1971)". En d articulo 3 del Convenio de
Paris (1967) se estipula como debe tratarse a los nacionales de paises que no son miembros de la
Union, y para dlo se distingue explicitamente entre personas fisicas o juridicas que son "nacionales de
paises que no forman parte de la Unién que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales
0 comerciales efectivos y serios en € territorio de alguno de los paises de la Unién", por una parte, y
"nacionales’ de paises de la Union, por la otra. Analogamente, en € parrafo 2 de articulo 3 del
Convenio de Berna (1971) se hace una distincion explicita entre autores "no nacionales de alguno de
los paises de la Unidn, pero que tengan su residencia habitual en alguno de ellos', por una parte, y
"nacionales' de un pais de la Unién, por laotra. En ambos casos, como resultado de su domicilio, su
residencia habitual o su establecimiento industrial o comercial, personas fisicas o juridicas que por lo
demés no son nacionales de un pais de las respectivas Uniones reciben un trato similar a otorgado a
los nacionales de un pais de unade las Uniones. Sin embargo, a efectos de disfrute de derechos, no se
convierten en nacionales del pais en € que residen. Por lo tanto, como resultado de la referencia
explicita a esa distincion, la definicion corriente de "nacionales’ no "incluye necesariamente” a las
personas fisicas que estan domiciliadas en un Miembro de la OMC, y a las personas juridicas que
tienen en @ un establecimiento industrial o comercid.

68. El Canada considera que debe entenderse que las palabras "paises de la Union", utilizadas en
el parrafo 1 dd articulo 2 del Convenio de Paris (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC en
virtud del péarrafo 1 de su articulo 2, se refieren mutatis mutandis a los "Miembros de la OMC". El
Acuerdo sobre los ADPIC incorpora por referencia adgunas de las disposiciones sustantivas
(articulos 1 a 12y 19) del Convenio de Paris (1967), de tal manera que las obligaciones estipuladas en
esas disposiciones se aplican alos Miembros de la OMC como s fueran todos miembros de la Unién
de Paris. Aungue los Miembros de la OMC que no son "paises de la Union" no estén amparados por
el Convenio de Paris per se, & Acuerdo sobre los ADPIC incorpora esas disposiciones del Convenio
de Paris (1967) para todos los Miembros de la OMC, por lo que las disposiciones del Convenio de
Paris (1967) pasan a ser disposiciones de la OMC. Por consiguiente, a efectos de la aplicacion de las
disposiciones asi incorporadas, las palabras "paises de la Unidn" equivalen a"Miembros de la OMC".
Por gemplo, d articulo 3 dd Convenio de Paris otorga trato nacional a algunas personas fisicas y
juridicas para los fines de la aplicacion del Convenio. Como resultado de su incorporacién al
Acuerdo sobre los ADPIC, debe entenderse que esa disposicion dice lo siguiente:  "Quedan
asimilados a los nacionaes de los Miembros de la OMC aquellos nacionales de paises que no sean
Miembros de la OMC que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales
efectivosy serios en d territorio de alguno de los Miembros de laOMC".

69. El Canada entiende que, en las disciplinas comercides tradicionales, que son en genera
prohibiciones de las medidas discriminatorias con efectos de distorsion del comercio, puede ocurrir
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que un Miembro de la OMC promulgue una disposicion juridica de caracter amplio que las
autoridades nacionales competentes pueden aplicar en forma compatible o incompatible con las
obligaciones comerciales internacionales del Miembra La cuestion que se plantea en ese caso es la
de s & hecho de que la medida pueda aplicarse en forma no conforme con € derecho comercia
internacional constituye una base suficiente para impugnar la medida en si misma. En € caso de
derechos de propiedad intelectual, € Acuerdo sobre los ADPIC establece normas minimas de
proteccion. Obliga alos Miembros de la OMC a aplicar legidacién interna que otorgue derechos a
todos los solicitantes que cumplan los criterios minimos establecidos en € Acuerdo sobre los ADPIC.
Cada Miembro de la OMC goza de un margen de discrecionalidad para decidir como proteger esos
derechos, pero todos los Miembros han de proteger 1os mismos derechos garantizando por [0 menos
los niveles minimos de proteccién. Puesto que o que se prescribe en € Acuerdo sobre los ADPIC
son los derechos especificos, una vez ha decidido un Miembro como se han de otorgar esos derechos,
la medida de aplicacion no puede autorizar € gercicio de la facultad discreciona sino en forma
compatible con las normas minimas. De lo contrario no habria normas minimas de proteccion para
los derechos.

D. CHINA
1. Introduccién

70. China sefidla que para solucionar satisfactoriamente la presente diferencia es necesario
eliminar laambigliedad y |legar a una interpretacidn correcta de las siguientes cuestiones:

- aplicabilidad del articulo 12 del Reglamento de las CE a los Miembros de la OMC
gue no son miembros de las CE;

- verificacion y publicacion para los Miembros de la OMC que no son miembros de
lasCE; y

- pliego de condiciones del producto y estructuras de control para los Miembros de
la OMC que no son miembros de las CE.

71. Las disposiciones del Reglamento de las CE de particular interés para China son las referentes
alos Miembros de la OMC que no son miembros de las CE. A ese respecto, € Reglamento de las CE
sigue presentando diversas ambigledades. Sus frecuentes referencias a "paises terceros',
"condiciones de proteccién”, etc., no se acompafian de una indicacion expresa de s determinadas
disposiciones son aplicables o no a los Miembros de la OMC gue no son miembros de las CE. Las
interpretaciones y referencias cruzadas contenidas en la Primera comunicacion escrita de las
Comunidades Europeas no disiparon esas ambiguiedades.

2. Aplicabilidad dd articulo 12 del Reglamento de las CE

72. La interpretacion textual dada por las Comunidades Europeas al articulo 12, incluidas las
palabras '{s]in perjuicio de acuerdos internacionales’ no se acomparia de pruebas documentales en
relacion con la aplicacion préctica de la disposicion ni con la deiberacion judicia a respecto.
Tampoco hay en € texto clausula aguna que excluya expresamente de la aplicacion de las
disposiciones a los paises Miembros de la OMC que no lo son de las CE. Aunque € parrafo 10 del
preambulo se refiere especificamente a un derecho de oposicién otorgado a los nacionaes de los
paises Miembros de la OMC en virtud de la formula "sin perjuicio”, en & preambulo de las
modificaciones del Reglamento de las CE no se excluye explicitamente alos Miembros de la OMC de
laaplicacion en virtud del articulo 12 de la prescripcion de reciprocidad y equivalenciaimpuesta alos
paises terceros. De haber sido la intencién de los redactores que € articulo 12 no se aplicara a los
paises Miembros de la OMC que no lo eran de las CE, se habria insertado en & preambulo una
clausulaatd efecto al lado de lareferencia expresa a derecho de oposicion.
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73. Las propias Comunidades Europeas reconocen que € Reglamento de las CE si exige €
cumplimiento de determinadas condiciones en relacion con "indicaciones geogréficas concretas de
paises terceros', 10 que incluye probablemente alos Miembros de la OMC, al sefidar que requiere que
el pliego de condiciones del producto y las estructuras de control en relacién con indicaciones
geogréficas concretas de paises terceros cumplan las condiciones del Reglamento N° 2081/92.*°

74. Inmediatamente después de ese parrafo, las Comunidades Europeas afiaden, en € caso de que
las mencionadas prescripciones de equivalenciay reciprocidad respecto del pliego de condiciones del
producto y € régimen de control fueran impugnadas por |os reclamantes en |la presente diferencia, que
no las consideran incompatibles con e péarrafo 1 de articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y €

parrafo 1 del articulo 2 del Convenio de Paris.

75. La redaccion del articulo 12 no justifica la interpretacion de las Comunidades Europeas de
que la disposicion no es aplicable alos Miembros de la OMC. Esainterpretacion requiere una cadena
de razonamientos firmemente asentada en e Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC. Laformula
"gn perjuicio” es demasiado genera para sustentar un razonamiento de ese tipo.

76. Degando aparte la legitimidad de esas prescripciones relacionadas con € pliego de
condiciones y las estructuras de control, resulta particularmente significativo que las Comunidades
Europeas vuelvan a exigir equivalenciay reciprocidad en relacion con determinados componentes de
su régimen de proteccion de las indicaciones geogréficas. Esa prescripcion complica ulteriormente la
interpretacion adecuada del citado articulo 12. Al reintroducir la prescripcién de equivalencia y
reciprocidad para e pliego de condiciones y e régimen de control de indicaciones geogréficas
concretas de Miembros de la OMC, las Comunidades Europeas parecen reconocer gque partes del
articulo 12, en particular la totalidad del primer inciso y la primera parte del segundo inciso del
apartado 1 del articulo, se aplican alos Miembros de la OMC, en contra de su alegacion anterior de
gue no <e les gplicaba ninguna parte ddl articulo.

77. La redaccion del articulo 12 no parece indicar que se prevean diferencias de aplicacion entre
por giemplo, la prescripcion de registro y € régimen genera de protecciéon. La oracién principal,
"el presente Reglamento serd aplicable a los productos agricolas o alimenticios procedentes de un pais
tercero, sempre que’, parece sugerir que la aplicabilidad general del Reglamento en su conjunto se
condicionara a cumplimiento de la prescripcion de equivalencia. La doble interpretacion de las
Comunidades Europeas solo se entenderia s hubiera un conjunto separado de disposiciones referentes
alaaplicabilidad de ese articulo alos Miembros de laOMC que no o son delas CE, 0 S se excluyera
expresamente a los Miembros de la OMC ¢k la definicidén de paises terceros en relacion con los
incisos del articulo.

3. Verificacion y publicacién para los Miembros de la OMC que no son miembros de
las CE

78. Otras disposiciones del Reglamento de las CE relativas a la verificacion y publicacion no
parecen aclarar las cosas. Como explican las Comunidades Europess, la verificacion y publicacion se
bifurcan en dos disposiciones "paralelas’ del Reglamento sobre las indicaciones geogréficas, €
articulo 6 para las indicaciones geogréficas de las Comunidades Europeasy € articulo 12ter paralas
indicaciones geogréficas de paises terceros. Sin embargo, en los mismos pasgjes de su Primera
comunicacion escrita, las Comunidades Europeas evitan exponer en detalle los distintos
procedimientos de verificacion y de publicacion aplicables a las solicitudes de Estados miembros de
las CE y alas de terceros paises, incluidos los Miembros de la OMC. Una lectura més atenta de los
dos articulos revela que, aunque paraéelos en la forma, difieren en @ fondo. S no se otorga alas
indicaciones geogréaficas de los Miembros de la OMC un trato menos favorable que a las de los

15 Primera comunicacion escrita de |as Comunidades Europeas, parrafo 118.
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Estados miembros de las CE, € articulo 6 debe aplicarse tanto a los Estados miembros de las CE
como a los Miembros de la OMC, y d articulo 12ter alos terceros paises que no son Miembros de
laOMC.

79. En virtud del articulo 6, en un plazo de seis meses a partir de la fecha de recibo de una
solicitud transmitida por un Estado miembro de las CE, la Comision verificara s la solicitud de
registro contiene todos los elementos del pliego de condiciones previstos en € articulo 4. S la
Comisién considera "que la denominacién cumple los requisitos para ser protegida’, se procederdala
publicacién a efectos de notificacion de oposicién, y posteriormente al registro; de lo contrario, la
denominacion no se publica. Antes de la publicacién, la Comisién puede solicitar € dictamen de un
Comité integrado por representantes de Estados miembros de las CE; en el caso de que la Comision
no comparta la opinién del Comité, o de que éste no emita ninguna opinidn, la cuestion se remitira al
Consgjo de las CE para que formule una determinacion final por mayoria cualificada

80. El articulo 12er, en cambio, obliga a la Comision de las CE a verificar e investigar "s la
solicitud de registro presentada por un tercer pais [incluidos los Miembros de la OMC] incluye todos
los elementos necesarios’, formulacion diferente de "si la solicitud incluye todos los elementos
previstos en € articulo 4" en relacion con las solicitudes de las Comunidades Europeas. Las
solicitudes transmitidas por Miembros de la OMC y otros paises terceros se tratan como "solicitudes
deregistro", y las de Estados miembros de las CE, como "solicitudes”. Esadiferenciaterminolégica,
aunque peguefia, resulta significativa, pues comprobar s la solicitud “incluye todos los elementos
necesarios' es una operacion mas amplia e intensa que la comprobacion de s la solicitud incluye
todos los elementos previstos en e articulo 4. A efectos de la verificacion por la Comision de las
solicitudes de Miembros de la OMC y otros paises terceros, € articulo 12ter no se refiere
simplemente a los elementos previstos en € articulo 4, sino que parece sugerir que |os terceros paises,
incluidos los Miembros de la OMC, tienen que satisfacer més condiciones que los Estados miembros
de las CE a transmitir una solicitud. Asi parece confirmarlo € hecho de que en e apartado 2 del
articulo 12bis se exija a tercer pais, que puede ser un Miembro de la OMC, que "consider[€] [s] se
cumplen las exigencias del presente Reglamento" antes de proceder alatransmision, en contraste con
la prescripcion del parrafo 5 del articulo 5 de que & Estado miembro de las CE simplemente
"comprobara s la solicitud esta justificada’.

8L Otraindicacion de la diferenciay de la carga adicional paralos paises extracomunitarios esla
referencia del articulo alas "condiciones de proteccion”. En vez de establecer e requisito paralelo de
gue la Comisién de las CE determine si procede 0 no la publicacién atendiendo a si la denominacion
de las CE cumple los "requisitos para ser protegida’ de conformidad con los parafos 2 y 5 de
articulo 6, e articulo 12ter dispone que la Comision base su determinacién de si procede la
publicacién analizando s la denominacién de un pais tercero, que puede ser un Miembro de la OMC,
"cumple las condiciones para ser protegida”.

82. El Reglamento de las CE no define "todos los e ementos necesarios' ni las "condiciones para
ser protegida”. Sin embargo, esos requisitos recuerdan a los Miembros de la OMC la anterior
insistencia de las Comunidades Europeas en las condiciones de reciprocidad y equivalencia, por o
menos en |o que respecta a pliego de condicionesy las estructuras de control.

83. Antes de publicar las denominaciones procedentes de paises terceros, incluidos |los Miembros
de la OMC, la Comisién puede solicitar € dictamen de un Comité integrado exclusivamente por
representantes de los Estados miembros de las CE. En € caso de que la Comision no comparta la
opinion de Comité, o de que éte no emita ninguna opinion, la cuestion se remitira al Consgjo de
las CE para que formule una determinacién final por mayoria cuaificada. Esta via de solucién de
posibles diferencias sobre la publicacion también est4 abierta a las denominaciones provenientes de
Miembros de la OMC, pero e procedimiento no propicia la participacion de los Miembros de
laOMC.
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4. Pliego de condicionesy estructuras de control paralosMiembrosdela OMC queno son
miembrosdelasCE

84 El articulo 10 contiene disposiciones relativamente detalladas sobre las obligaciones de los
Estados miembros de las CE de establecer estructuras de control para garantizar la calidad de las
indicaciones geogréficas, € Reglamento de las CE no contiene disposiciones paralelas aplicables a
los Miembros de la OMC en relacion con sus propias indicaciones geogréficas. Las Comunidades
Europeas inssten en que su Reglamento requiere que € pliego de condiciones del producto y los
regimenes de control aplicables a indicaciones geograficas concretas de paises terceros,
presumiblemente también de los Miembros de la OMC, cumplan las condiciones del
Reglamento N° 2081/92. *¢

85. No hay ninguna definicion expresa ni ninguna referencia que indique cudes son esas
condiciones para los Miembros de la OMC. El apartado 2 del articulo 12bis estipula que los
Miembros de la OMC han de adjuntar determinados documentos a su solicitud de registro. La
Comision de las CE, de conformidad con las facultades de verificacion y publicacion que le confiere
e articulo 12ter, determina s los documentos adjuntados transmitidos por los Miembros de la OMC
satisfacen las condiciones del Reglamento de las CE. No esta claro que esos requisitos sean las Unicas
condiciones que han de cumplir los Miembros de la OMC. En caso de duda competeria en Ultima
instancia a Consgjo de las CE adoptar una determinacion final, con arreglo a articulo 12ter, sin
participacion de otros Miembros de laOMC.

86. En cambio, la disposicion paradela de apartado 4 del articulo 5 no exige a los Estados
miembros de las CE que garanticen las estructuras de control previstas en € articulo 10, puesto que
estan obligados a establecerlas en virtud de las disposiciones del articulo; tampoco se exige a los
Estados miembros de las CE que describan su sistema naciona e proteccion de las indicaciones
geogréficas. Se aplica después a los Estados miembros de las CE un proceso de verificacion
prima facie relativamente sencillo, en & que sdlo se comprueba que la solicitud contiene todos los
elementos.

87. Otro giemplo de la anbigliedad de las Comunidades Europeas en relacion con € articulo 10
es e hecho de que no se haya aclarado s |as autoridades de control competentes de los Miembros de
la OMC que no son miembros de las CE pueden ser prontamente aceptadas por la Comision de las CE
y cOmo se relaciona esa aceptacion con los detalles de su estructura de control que ha de examinar la
Comision.  En virtud del apartado 2 del articulo 10, los Estados miembros de las CE, aunque
obligados a establecer sus respectivas estructuras de control, pueden esperar razonablemente que la
Comisidn acepte sus servicios de control designados. En relacion con los "servicios de control

autorizados' en terceros paises, € Reglamento de las CE exige especificamente que los "terceros
paises mencionados en € apartado 3 del articulo 12" cumplan "[[Ja norma equivaente o laversion que
haya de aplicarse de la norma equivaente' que "se establecera o modificara de conformidad con €

procedimiento previsto en e articulo 15", un procedimiento en el que no estén representados otros
paises terceros. Persiste la ambigliedad en cuanto a s los Miembros de la OMC estén obligados a
cumplir ese requisito. Puesto que las Comunidades Europeas, a interpretar € articulo 12 en su

Primera comunicacion escrita, reconocen que los Miembros de la OMC estan obligados a cumplir las
prescripciones del Reglamento sobre las indicaciones geograficas en 1o que respecta a pliego de
condiciones del producto y alas estructuras de control, se desprende que € Reglamento les exige que
establezcan una "norma equivaente” para los 6rganos privados y posiblemente para los "servicios de
control designados’.

88. Hasta que las Comunidades Europeas presentaron su Primera comunicacion escrita no se
habia clarificado en qué consiste esa norma equivalente. La comunicacién, sin embargo, no precisa

18 primera comunicacién escrita de las Comunidades Europeas, parrafo 118.
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en qué consiste la norma equivalente para los Miembros de la OMC. Se refiere a la Guia
ISO/CEI 65:1996, pero sdlo como "gemplo™’, y no esta claro s la norma se ha sujetado a
procedimiento del articuo 15, como estipulae apartado 3 del articulo 10 del Reglamento.

89. S se acepta la interpretacion de las Comunidades Europeas de que la expresion "de los
tercer os paises mencionados en e gpartado 3 del articulo 12" no incluye alos Miembros de laOMC a
los efectos de concesion del derecho a oposicion™®, hay que sefidlar que @ Reglamento de las CE no

especifica en qué consiste la norma equivalente para los érganos privados de control de los Miembros
de la OMC, aunque la Primera comunicacion escrita de las CE contiene la afirmacién general de que
e Reglamento establece prescripciones de reciprocidad y equivalencia respecto de las estructuras de
control, pues resultaria contradictorio sugerir que la Guia | SO/CEI 65:1996 se aplica a los Miembros
delaOMC. Esa contradiccion no contribuye a lainterpretacion adecuada del Reglamento de las CE.

0. A pesar de esa contradiccion, las Comunidades Europeas insisten en las condiciones de
reciprocidad y equivalencia, en lo que se refiere tanto a los pliegos de condiciones ce los productos
como, en particular, a las estructuras de control, ya sea a través de la exigencia de acompafiar las
solicitudes de determinados documentos o por una prescripcion explicita de equivaencia. Paraque
puedan transmitir solicitudes de registro de sus nacionales a las Comunidades Europeas para la
proteccién de indicaciones geograficas en las CE, se exige a los Miembros de la OMC que hayan

establecido un conjunto de disposiciones juridicas para la proteccion y € control de las indicaciones
geogréficas, incluidas las indicaciones geogréficas de las Comunidades Europeas. Al proceder ala
transmision de solicitudes, los Miembros de la OMC han de tener presentes las referencias en €

apartado 1 del articulo 12ter del Reglamento de las CE a "todos los elementos necesarios' y

"condiciones de proteccion”, o lainsistencia expresa de las Comunidades Europeas en la equivalencia
del pliego de condiciones y las estructuras de control. Para conseguir que se publiquen sus
respectivas solicitudes de registro, los Miembros de la OMC han de cumplir las condiciones de
equivalencia de las Comunidades Europess.

91 A ese respecto, China considera que € pliego de condiciones del producto y las estructuras de
control tienen una importancia fundamental para garantizar € vaor y la calidad de las indicaciones
geogréficas, como argumentaron las Comunidades Europeas.'® Un sistema general de proteccion de
las indicaciones geograficas basado en pliegos de condiciones y estructuras de control reciprocos y
equivaentes dificilmente puede describirse como neutral para esos Miembros de la OMC. H
argumento de las Comunidades Europeas de que sus condiciones de reciprocidad y equivaencia solo
se aplicarian a esos dos componentes de su régimen de proteccién de las indicaciones geograficas y
no a su sistema genera de regulacion de las indicaciones geogréficas esta lgjos de resultar
convincente. El pliego de condiciones del producto y las estructuras de control no pueden separarse
artificiadmente del sistema general de proteccion de las indicaciones geogréficas, con € que estén
intrinsecamente rel acionados.

5. Otros puntos planteados en respuesta a las preguntas del Grupo Especial

92. Chinamenciona el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes como gjemplo de acuerdo
internacional en virtud del cua los gobiernos nacionaes cooperan entre si actuando como agentes o
intermediarios para la proteccion de derechos privados. China no tiene constancia de que se hayan
concertado otros acuerdos internacionales a respecto con arreglo a la legislacion de ninguna de las
partes en € Tratado. En virtud de los arreglos internacionales establecidos en € marco del Tratado,

7 Primera comunicacion escrita de |as Comunidades Europeas, parrafo 54.
18 Primera comunicacion escrita de |as Comunidades Europeas, parrafo 74.

19 Primera comunicacion escrita de las Comunidades Europeas, parrafos 48 a55y 121.



WT/DS290/R/Add.3
Pagina C-26

los requisitos y procedimientos de solicitud se aplican universalmente y por igual a todas las partes.
Si, con arreglo a la legidacion de una de las partes en e Tratado, se concierta alglin acuerdo
internaciona relativo a la proteccion de derechos privados, las nuevas disposiciones no podran
imponer cargas adicionales respecto de la existencia, la adquisicion, € acance, € mantenimiento y la
observancia de derechos privados ni de las cuestiones relacionadas con € gercicio de tales derechos
privados.

9. China entiende que & término "nacionales’, segin se utiliza en € parafo 3 de articulo 1,

incluidalanota 1, en & parrafo 1 dd articulo 3y en € articulo 4 del Acuerdo sobrelos ADPICy en€

articulo 2 del Convenio de Paris (1967), se refiere a trato naciona en la presente diferencia. En €
contexto de la proteccion de los derechos de propiedad intelectual, las personas fisicas o juridicas que
tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, rea y efectivo, en un determinado pais
Miembro deben recibir, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de Paris (1967), €

mismo trato que los nacionales de ese Miembro. A ese respecto, China considera que e término
"nacionales’, segin se utiliza en & parrafo 3 de articulo 1, incluida la nota 1, en € parafo 1 de

articulo 3y en € articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y en d articulo 2 del Convenio de Paris
(1967), abarca tanto las personas fisicas y juridicas que tengan la nacionalidad de un determinado
Miembro del Acuerdo sobre los ADPIC como las personas fisicas o juridicas que tengan domicilio o
un establecimiento industria o comercia, real y efectivo, en ese Miembro.

A, China no considera que deba interpretarse que la expresién "paises de la Union", en €

parrafo 1 del articulo 2 del Convenio de Paris (1967), incorporado a Acuerdo sobre los ADPIC en
virtud cel parrafo 1 de su articulo 2, corresponde mutatis mutandis a"Miembros de la OMC", por las
razones siguientes. En primer lugar, € texto de los dos acuerdos no respalda esa interpretacion.
Segun € parrafo 1 del articulo 1 del Convenio de Paris (1967), las paabras "paises de la Union" se
refieren alos Estados miembros del Convenio de Paris (1967). En cambio, "Miembros de la OMC"

son las partes en € Acuerdo por e que se establece la Organizacion Mundial del Comercio. El
Convenio de Parisy € Acuerdo por € gue se establece la Organizacién Mundial del Comercio son
dos acuerdos internacionales con diferentes Estados miembros. El Acuerdo sobre los ADPIC no es
sino uno de una serie de Acuerdos de la OMC. Los Estados miembros de cada uno de esos dos
acuerdos internacionales han asumido diferentes obligaciones y adquirido diferentes derechos en
virtud de los diferentes acuerdos internacionales en los que son partes. Aungue algunos articulos del
Convenio de Paris se incorporan a Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del parrafo 1 del articulo 2 ce
éste, ambos instrumentos siguen siendo acuerdos internacionales separados e independientes, y los
dos estén en vigor. Laincorporacion no afecta alas demés obligaciones existentes entre otros Estados
miembros en virtud de Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de Paris. En segundo lugar, los
listados de miembros no justifican tampoco esa interpretacion. En efecto, hay mas Estados miembros
del Convenio de Paris que de la OMC; € Convenio de Paris tiene 160 Estados miembros, y la
OMC 147.

9%5. China considera que la aplicacion de un trato diferente a las indicaciones geogréficas en el
Reglamento de las CE supondria también un trato menos favorable para los productos similares. Cita
aese respecto la opinion del Organo de Apelacion en e asunto Corea - Diver sas medidas que afectan
a la carne vacuna de que otorgar "trato no menos favorable" significa establecer condiciones de
competencia no menos favorables para € producto importado que para € producto naciona similar, y
de que para evauar la existencia de tales condiciones hay que examinar s la medida en cuestion
modificalas condiciones de competencia en € mercado de que se trate en detrimento de los productos
importados.”® Por consiguiente, en el presente caso, s se constatara que €l trato diferente atorgado a
las denominaciones por e Reglamento de las CE da lugar a una modificacion de las condiciones en
las que compiten en e mercado de las CE los productos similares, ya sean importados 0 comunitarios,

20 Informe del Organo de Apelacién sobre el asunto Corea - Diversas medidas que afectan a la carne
vacuna, parrafo 135.
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en detrimento de los productos importados, € trato diferente otorgado a las denominaciones
redundaria en un trato menos favorable de productos similares. China considera, pues, que las
pruebas sobre la diferencia de trato de las denominaciones son pertinentes para la determinacion de
trato menos favorable de productos similares.

9%. China considera que las medidas que entraron en vigor después de que se estableciera €

Grupo Especia estan comprendidas en € mandato de éste. Los reclamantes especificaron en su
solicitud de establecimiento de un grupo especia las modificaciones pertinentes, y esos contenidos se
han incluido debidamente en € mandato de este Grupo Especia. Las Comunidades Europeas
sostienen que stlo estan comprendidas en e mandato las medidas que habian entrado en vigor antes
de que se estableciera el Grupo Especial. Sin embargo, ni € ESD ni la préacticade la OMC en materia
de solucion de diferencias abonan e argumento de que la jurisdiccion del Grupo Especial se
circunscribe a las medidas que ya hubieran entrado en vigor cuando se establecio € Grupo Especial.
Las Comunidades Europeas no aportan ningin fundamento juridico de su alegacion, ni pueden

encontrarlo en las funciones y objetivo del mandato, como explicd € Organo de Apelacion en el

asunto Brasil - Coco desecado. Las partes y los terceros han recibido, pues, suficiente informacion
sobre las a egaciones formuladas en la diferencia, y han tenido suficiente oportunidad de responder a
los argumentos de los reclamantes. Resulta irrelevante a ese respecto que las modificaciones en
cuestion entraran en vigor antes 0 después del establecimiento del Grupo Especid. Ademas,
siguiendo € razonamiento de las Comunidades Europeas, cuando se impugna una medida ante
el OSD, s & Miembro demandado sustituye |la medida en cuestion por una modificacion antes de que
se establezca e Grupo Especid, y la modificacion entra en vigor inmediatamente después de
establecimiento del Grupo Especia, éste no podré examinar ni la medida originaria, por no tener ya
efecto, ni la modificacion, por no haber entrado todavia en vigor.

97. China considera que la distincién entre legidacion imperativa y legidacion discreciond en la
jurisprudencia del GATT y de la OMC es plenamente pertinente en relacion con el Acuerdo sobre
los ADPIC. El que la naturaleza de algunas obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC
consista en prohibir o en prescribir la adopcion de determinadas medidas en relacion con la aplicacion
de la digtincion entre legidacion imperativa y legidacion discrecional no es pertinente en este
contexto. La naturaleza de las obligaciones en cuestion dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC no
ha de afectar, pues, a la aplicacion de la distincion. Es un principio establecido en la OMC que un
Miembro puede impugnar per se medidas adoptadas por dro Miembro s esas medidas entrafian en
determinadas circunstancias una violacion de las obligaciones en la OMC. Existe ya en los
procedimientos de solucion de diferencias una jurisprudencia considerable sobre la distincion entre
legidacion imperativay legidacion discrecional, o norma de la violacién per se, como también se
denomina.  En ningln passje de los informes pertinentes de grupos especiales y del Organo de
Apelacién en los que se aborda la distincién entre legislacion imperativa 'y legisacion discrecional se
indica que la naturaleza de las obligaciones en la OMC, seguin las ha delimitado el Grupo Especia en
el presente asunto, pueda afectar ala aplicacion de ladistincion. Ademés, determinadas obligaciones
(por gemplo, & principio de trato recional en e Acuerdo sobre los ADPIC), que exigen, por una
parte, la adopcion de ciertas medidas por los Miembros, constituyen, por otra parte, prohibiciones. El
principio de trato nacional establecido en el parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC
prohibe atodo Miembro otorgar alos nacionales de otros Miembros un trato menos favorable que €l
otorgado a sus propios nacionales. Por consiguiente, del texto del Acuerdo se desprende claramente
que, por su propia naturaleza, el principio de trato naciona obliga a todo Miembro a otorgar a los
nacionales de otros Miembros un trato no menos favorable que € otorgado a sus propios nacionales, y
al mismo tiempo prohibe a todo Miembro otorgar a los nacionaes de los deméas Miembros un trato
menos favorable que € otorgado a sus propios nacionales.
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E. COLOMBIA
1. Introduccion

8. Colombia tiene un interés sistémico en la presente diferencia, pues considera de la mayor
importancia determinar € acance de las obligaciones contraidas por los Miembros de la OMC en
virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Como pais que ha protegido uno de sus principales productos
de exportacion bajo una marca de fébrica, Colombia esta interesada en que los paises Miembros de
la OMC puedan seguir permitiendo a sus nacionales optar entre escoger uno de los instrumentos de
proteccién de la propiedad intelectual 0 combinar esos instrumentos de acuerdo con las caracteristicas
especificas de los diferentes mercados.

2. Prescripcion dereciprocidad y equivalencia

0. En respuesta d argumento de Australia'y de los Estados Unidos respecto de la violacion de
las disposiciones de trato naciona para e registro o la oposicion a registro de indicaciones
geogréficas, las Comunidades Europeas han afirmado que la formula "sin perjuicio de acuerdos
internacionales' incluida en los apartados 1y 3 dd articulo 12 del Reglamento de las CE garantizalos
derechos de los Miembros de la OMC. Segun las Comunidades Europeas, la condicion de Miembro
delaOMC del pais del que es naciona € solicitante del registro es suficiente garantia de proteccién
de las indicaciones geogréficas® Si esa es la interpretacion correcta de la legislacion, Colombia
considera que & Grupo Especial deberia recomendar que las Comunidades Europeas modificaran su
legidacion para dar ala formula en cuestion € acance y € significado que en su comunicacién le
atribuyen las Comunidades Europesas, pues, en su version actual, de la mera lectura de la disposicion
no se desprende esa interpretacion.

100.  Aunque se aceptara, atitulo de hipotesis, que ese es e acance de la formula relativa a los
acuerdos internaciondes, quedaria por dilucidar un aspecto, a saber, € de qué manera habria de
transmitir un tercer pais la solicitud de registro de conformidad con € apartado 2 del articulo 12bis.
Colombia se preguntaincluso s € pais de origen del solicitante, que en cualquier caso esta obligado a
describir las disposiciones juridicas por las que se protege la denominaciéon de que se trate y

funcionamiento de sus estructuras de control, no estd sujeto a un proceso de certificacion o de
equivadencia. En la practica, ese requisito entrafia una condicion de evaluacion de los sistemas de
proteccion en vigor en € pais de origen de los solicitantes de indicaciones geogréficas. Por
consiguiente, Colombia estima que la proteccion depende claramente de la evaluacion del sistema del
solicitante, 1o que es contrario a parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

101. Colombia no esta de acuerdo con e argumento de las Comunidades Europess de que a

establecerse una distincion entre zonas geograficas o territorios no se vulnera € principio de trato
nacional. Cuaquier distincién que identifique las indicaciones geogréficas de las Comunidades
Europeas por oposicion alas de otros paises conllevaria claramente una violacion de los compromisos
de trato naciond.

3. Relacion entre las mar cas de fabrica o de comercio y las indicaciones geogr aficas

102.  Enlo que respecta a la relacion entre las marcas de fabrica o de comercio y las indicaciones
geogréficas, Colombia conviene en que € Acuerdo sobre los ADPIC no da precedencia a un
instrumento de proteccion sobre otro. Eso no significa, sin embargo, que los reglamentos de las
Comunidades Europeas puedan sencillamente pasar por ato el derecho que asiste a los titulares de
marcas de fabrica o de comercio en virtud del parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

21 Primera comunicacién escrita de las Comunidades Europeas, parrafo 66.
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Ello constituye una clara violacion de los compromisos contraidos por las Comunidades Europeas en
laOMC.

F. INDIA

1. Puntos planteados en respuesta a las preguntas del Grupo Especial

103. Lalndia no tiene constancia de que ninguna agrupacion o persona haya presentado jamas a
sus autoridades una solicitud de registro o una declaracion de oposicion a un registro con arreglo a

Reglamento de las CE. De ocurrir tal cosa, la India estaria dispuesta a transmitir la solicitud o la
declaracion a las Comunidades Europeas. Sin embargo, € que € Gobierno estuviera en condiciones
de hacerlo dependeria de lo que entrafiara la transmision, en particular de que exigiera 0 no
procedimientos o requiriera infraestructuras cuyo establecimiento se viera dificultado por limitaciones
de capacidad. La Indiafacilita el acceso directo a sus autoridades de los solicitantes de indicaciones
geogréficas, independientemente de su nacionalidad. Los solicitantes que no cuentan con una sede
comercia principal en la India han de indicar una direccion en la India. Los solicitantes de otros
paises Miembros de la OMC han de adjuntar ala solicitud de registro un certificado del Registro o de
la autoridad competente de la Oficina de Indicaciones Geogréficas del pais Miembro de la OMC, con
la informacion pertinente sobre la indicacion geogréfica, € pais y la fecha de presentacion de la
primera solicitud en e pais Miembro de la OMC, y los demés datos que requiera la Oficina del

Regidgtro.

104. La India entiende que las Comunidades Europeas han declarado que no otorgan un trato

menos favorable a las indicaciones geogréficas de otros Miembros de laOMC.?* Por otra parte, de la
comunicacion de las Comunidades Europeas no se desprende con claridad si a otorgar un trato no
menos favorable a los nacionales de otros Miembros de la OMC y un trato menos favorable a las
indicaciones geogréficas de fuera de los Estados miembros de las CE se satisfaria la prescripcion de
trato naciona del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. La India considera que la
Unica interpretacion véida de las palabras "trato ... con respecto a la proteccion” del parrafo 1 del

articulo 3 esla de que no puede otorgarse "un trato no menos favorable" alos nacionales de los demés
Miembros de la OMC a menos que se otorgue asimismo "un trato no menos favorable' a las
indicaciones geogréficas cuyo registro hayan solicitado, ya correspondan a zonas Situadas en los
Estados miembros & las CE 0 a zonas de otros Miembros de la OMC. Las Unicas desviaciones
permitidas son de procedimiento, como las previstas en € parrafo 2 del articulo 3, por el que podran
imponerse prescripciones adicionales en materia de procedimientos judiciales o administrativos a los
solicitantes de otros paises Miembros de la OMC.

105. Enopinidn de laIndia, debe entenderse que las palabras "paises de la Unidn" del parrafo 1 del
articulo 2 del Convenio de Paris (1967), incorporado a Acuerdo sobre los ADPIC en virtud ab
parrafo 1 de su articulo 2, significan mutatis mutandis"Miembros de laOMC".

106. Lalndiano tiene constancia de que se hayan registrado con arreglo al Reglamento de las CE
marcas de fébrica 0 de comercio que sean idénticas 0 en grado que pueda dar lugar aconfusiéon
respecto de marcas protegidas por las Comunidades'y de las que sean titulares nacionaes indios.

107. La India no aprecia en principio conflicto aguno entre e parrafo 1 del articulo 16 y €
parrafo 3 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. El parrafo 1 del articulo 16 trata de los
derechos dd titular de una marca de fabrica o de comercio frente a "terceros’ en e contexto del uso
de signos idénticos o similares que puedan dar lugar a probabilidad de confusén. También dispone
gue esos derechos se entenderan sin perjuicio de derechos existentes con anterioridad. El parrafo 3
dd articulo 22 faculta alos Miembros de la OMC para denegar o invalidar € registro de unamarca de

22 Primera comunicacion escrita de |as Comunidades Europeas, parrafo 125.
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fébrica o de comercio que contenga 0 consista en una indicacion geografica respecto de productos no
originarios del territorio en cuestion s € uso de ta indicacidn es de naturaleza tal que induzca a
publico a error en cuanto a verdadero lugar de origen. En la India se evitarian los posibles conflictos
gracias a que e € articulo 25 de la Ley de 1999 sobre indicaciones geogréficas de productos
(Registro y proteccion) se preve la denegacion o invalidacion del registro de marcas de fébrica o de
comercio gue contengan o consistan en indicaciones geogréficas que puedan dar lugar a confusion.

108.  Envirtud del articulo 12 de la Ley de 1999 sobre marcas de fébrica o de comercio de la India,
puede permitirse € registro por més de un titular de marcas de fébrica o de comercio idénticas o
similares s se utilizan en condiciones de competencialeal. Esa disposicion no se aplica, sin embargo,
alas indicaciones geograficas. El articulo 26 de la Ley de 1999 sobre indicaciones geogréficas de
productos (Registro y proteccion) dispone que si una marca de fébrica o de comercio contiene o
consiste en una indicacion geogréficay ha sido solicitada o registrada de buena fe con arreglo a la
legislacion sobre marcas de fabrica o de comercio, 0 s se han adquirido derechos sobre esa marca de
fébrica o de comercio en virtud de su utilizacion de buena fe a) antes de la entrada en vigor de laLey
0 b) antes de la fecha de presentaciéon de la solicitud de registro de esa indicacion geografica con
arreglo ala Ley, ninguna disposicién de la Ley prejuzgara la registrabilidad ni la validez del registro
de esa marca ni € derecho a utilizarla por € hecho de que sea idéntica o similar a la indicacion
geografica. La Ley sobre indicaciones geogréficas de la India no discrimina entre las indicaciones
geogréficas y las marcas de fébrica o de comercio de las Comunidades Europeas y las de paises
extracomunitarios.

G MEXICO

1. Introduccion

109. México presenta argumentos en apoyo de su opinidn de que € Reglamento de las CE es
incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. Aborda los siguientes puntos que considera
fundamentales para € examen de la diferencia

la obligacién de trato nacional;
- la obligacion de trato NMF;

- la proteccion de los derechos sobre marcas de fébrica o de comercio en virtud del
parafo 1 del articulo 16 y de parafo 5 del articulo 24 del Acuerdo sobre
losADPIC; y

- lacochinilla: un producto de origen mexicano.
2. Trato nacional

110. Al igua que las partes reclamantes, México sostiene que e apartado 1 del articulo 12 del
Reglamento infringe € principio de trato nacional, toda vez que otorga a terceros paises un trato
menos favorable que @ que concede a los paises miembros de las CE. Segun € apartado 1 del
articulo 12 del Reglamento, los paises extranjeros no pueden gozar de los mismos beneficios de que
gozan los nacionales de las CE en cuanto a registro de indicaciones geograficas, a menos que
cumplan con ciertas condiciones de reciprocidad. El lenguaje del apartado 1 del articulo 12 del
Reglamento es preciso e inequivoco. Esta disposicidn establece claramente que un tercer pais debera
"ofrecer garantias idénticas o equivalentes’ a fin de poder recibir la misma proteccion que reciben los
paises miembros de las CE; de lo contrario, los nacionaes de otros Miembros de la OMC no pueden
gozar de la proteccion otorgada por € Reglamento, lo aua es claramente contrario a principio de
trato naciona contenido en e parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobrelos ADPIC. Adicionalmente,
el Reglamento contraviene € principio de trato naciona debido a que impone una vez mas
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condiciones de reciprocidad, e impide que los nacionales de paises no miembros de las CE presenten
directamente ante las autoridades europeas sus declaraciones de oposicion alas solicitudes de registro
de indicaciones geogréficas. En este sentido, € apartado 1 ddl articulo 12quinquies del Reglamento
establece que las declaraciones de oposicion procedentes de paises Miembros de la OMC tendréan que
ser presentadas primero ante € gobierno de ese pais, que debera transmitirlas posteriormente a la
Comision delas CE. Esdecir, adiferencia de los paises miembros de las CE, |los paises Miembros de
la OMC y no pertenecientes a las CE tienen que soportar una carga adicional, pues han de acudir
primero a sus autoridades nacionales y delegar después en éstas € seguimiento del proceso de
oposicion.

3. Trato NMF

111.  El Reglamento representa también una trasgresion del principio de trato de nacion més
favorecida consagrado en € articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Al limitar la proteccion de
propiedad intelectual solo alos terceros paises que proporcionan garantias equivalentes, las CE niegan
un trato iguditario a los Estados no miembros de las CE. El apartado 1 ded articulo 12 del
Reglamento prescribe un trato que discrimina entre terceros paises en detrimento de aquellos que no
cumplen con las condiciones de reciprocidad establecidas por € Reglamento. En otras paabras, las
ventgjas, favores y privilegios del Reglamento solo estén al alcance de algunos terceros paises y no
han sido otorgados inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demas Miembros
dela OMC, como lo prescribe € articulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4, Proteccion de los derechos sobre marcas de fabrica o de comercio en virtud de
parrafo 1 dd articulo 16 y del parrafo 5 dd articulo 24 del Acuerdo sobrelos ADPIC

112.  Lapresente diferencia afecta a delicado tema de larelacion existente entre marcas de fabrica
e indicaciones geogréficas. En efecto, estas dos formas de proteccion de derechos de propiedad
intelectual pueden convertirse facilmente en fuente de conflictos ya que pueden proteger, aungue
desde diferentes enfoques, un mismo producto con un mismo signo distintivo. El Acuerdo sobre
los ADPIC prevéy trata de resolver esas posibles confusiones por medio del parrafo 1 dd articulo 16
y € péarrafo 5 de articulo 24, en los que se establecen los derechos de los titulares de marcas de
fébrica o de comercio y de indicaciones geogréficas. A ese respecto, México sefida que €

Reglamento vulnera por 1o menos dos disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber, €

parrafo 5 ddl articulo 24 y € parrafo 1 del articulo 16.

113.  H apartado 1 dd articulo 14 del Reglamento contraviene manifiestamente lo dispuesto en €
parrafo 5 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. En contra de o estipulado por e Acuerdo
sobre los ADPIC, esa disposicion del Reglamento otorga una clara preferencia a las indicaciones
geogréficas sobre las marcas de fabrica registradas con posterioridad. Esa precedencia otorgada a las
indicaciones geogréficas toma como referencia el dia de registro o de solicitud de la marca de fabrica
0 de comercio ante las autoridades de las CE, y rechaza la posibilidad de que la marca haya sido
registrada con anterioridad en un pais extracomunitario. El deliberado desconocimiento de registros
anteriores en terceros paises viola no solamente e péarrafo 5 del articulo 24 del Acuerdo sobre
los ADPIC, sino tamhbién € articulo 4 dal Convenio de Paris. En su comunicacion escrita, las CE
confirman su posicion a declarar que la tnica fecha relevante a efectos del parrafo 5 del articulo 24 es
la de presentacion de la solicitud ante |as autoridades nacionales, en este caso ante |las autoridades de
las CE. Evidentemente, ese argumento no justifica una desviacion de lo dispuesto en e parrafo 5 del
articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.

114. El derecho exclusvo conferido por e parafo 1 del articulo 16 se ve gravemente
menoscabado por € apartado 2 ddl articulo 14 del Reglamento, que permite la coexistencia entre una
marca de fabrica o de comercio previamente registrada y una indicacion geogréfica posterior. Esto
significa que en las Comunidades Europeas € hecho de que una marca de fébrica o de comercio
estuviera registrada antes que una indicacion geogréfica posterior no constituye un motivo para
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invalidar € registro de la indicacion geogré&fica. En su Primera comunicacién escrita, las
Comunidades Europeas llegan a afirmar que € Acuerdo sobre los ADPIC no sdlo permite la
coexistencia de marcas de fébrica o de comercio con indicaciones geogréficas, sino que de hecho la
prescribe. En la misma comunicacion, las Comunidades Europeas admiten que la coexistencia de los
dos tipos de proteccidn no es la solucién perfecta, pero es preferible a una aplicacion rigida de laregla
de "primero en tiempo, primero en derecho”. México considera insuficientes estas justificaciones. Al
admitir que la solucion implementada por e Reglamento puede no ser la solucion perfecta, las CE
reconocen que su legisdacion no esta en conformidad con laOMC. Asimismo, a incumplir laregla de
"primero en tiempo, primero en derecho", las CE contravienen no solo € parrafo 5 del articulo 24 del
Acuerdo sobre los ADPIC, sino también un reconocido principio general del derecho.

5. La cochinilla: un producto de origen mexicano

115. México considera que kb "cochinilla® debe eliminarse del anexo 11 del Reglamento. En los
anexos | y 1l del Reglamento se enumeran los productos concretos comprendidos en € ambito de
aplicacion del Reglamento. El articulo 1 del Reglamento establece larelacion entre los anexos | y |1y
las demés disposiciones. En la lista de productos del anexo |l figura un producto de origen mexicano,
la "cochinilla" (Coccus Cacti), un pequefio insecto que vive en € nopal, 0 cactus mexicano, y que
produce un color rojo intenso utilizado como colorante para textilesy comida. El uso de la cochinilla
en México data de la época precolonial Cuando Hernan Cortés llegd a México desde Espafia
en 1519, los aztecas llevaban siglos utilizando ese colorante. Fue en 1523, unos pocos afos después
de la incursién de Cortés en México, cuando se efectud la primera exportacion de cochinilla a Espafia.
Posteriormente, la cochinilla se comenzo a cultivar en zonas espafiolas de clima y condiciones
similares alas de México. De ahi que actualmente también se produzca en Espafia, y concretamente
en las idas Canarias. Debido a la presencia smultanea de este producto en México y en las CE, es
evidente que € registro de la cochinilla de México en las CE se denegaria en aplicacion del
Reglamento.

116.  México sostiene que, de conformidad con la definicion de indicaciones geogréficas contenida
en d articulo 22 dd Acuerdo sobre los ADPIC, determinada calidad, reputacion u otra caracteristica
del producto en cuestién ha de ser imputable fundamentalmente a su origen geografico. En € caso de
la cochinilla, son varias las caracteristicas imputables fundamentalmente a territorio de México. La
historia del producto demuestra que México es e pais a que pueden atribuirse las cualidades
especiaes de la cochinilla a efectos de proteccion de la propiedad intelectual. Por consiguiente, no
tendria sentido registrar la cochinilla como indicacion geografica en ningin territorio que no sea
Meéxico. Por consiguiente, México pide que € Grupo Especia resuelva que esilega lainclusion del
producto "cochinilla' entre los susceptibles de proteccion como indicaciones geogréficas de las
Comunidades Europess.

117. Respondiendo a una pregunta del Grupo Especial, México explica que considera que la
cochinilla es una clasificacion de producto susceptible de registro como indicacion geogréfica con
areglo ad Reglamento de las CE. Los conceptos de "clasificacion de producto” e "indicacion
geogréficd' no son mutuamente excluyentes. El Reglamento de las CE es la "medida concreta en
litigio". Puesto que € anexo |l forma parte de ese Reglamento, esta comprendido sin lugar a dudas en
la "medida concreta en cuestion”. Meéxico es plenamente consciente de que la labor del Grupo
Especia esta circunscrita por € mandato uniforme al examen de las reclamaciones de Audtrdiay de
los Estados Unidos. En su calidad de tercero, México no presenta ni se propone presentar a egaciones
diferentes de las presentadas por las partes, sino que se limita a abordar algunas de esas alegaciones.
A ese respecto, estd aportando argumentos en apoyo de por o menos dos de las tres alegaciones de las
partes, a saber, las referentes a la violacion de los principios de trato naciona y de trato NMF y ala
violacion de las normas del Acuerdo sobre los ADPIC sobre larelacién entre marcas de fabrica o de
comercio e indicaciones geogréficas. México plantea la cuestion de la cochinilla como gemplo
préctico de como e Reglamento de las CE infringe esas normas, y no pretende sino apoyar los
argumentos de los Estados Unidos y de Australia a respecto. Desde la perspectiva de México no
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cabe duda de que los productores mexicanos de cochinilla han de seguir procedimientos concretos a
los que no estan obligados, en cambio, los nacionales de las CE (trato nacional) ni los paises que
ofrecen garantias equivaentes a los nacionales de las Comunidades Europeas (trato NMF). Conviene
observar asmismo que e Grupo Especia esta plenamente facultado, en virtud de la segunda frase del
parafo 1 de articulo 19 del ESD, para sugerir la forma en que un Miembro puede aplicar las
recomendaciones y resoluciones del Grupo Especia. El ESD no prescribe que esa solicitud haya de
ser presentada por una parte en la diferencia. En € pasado otros grupos especiales han pedido a
Miembros que retiraran medidas que se estimaba que no estaban en conformidad con la OMC?®
Puesto que € interés de México en la cochinilla tiene un caracter muy concreto, México no propone
que € Grupo Especia pida a las Comunidades Europeas que derogue toda su legidacién, sino
simplemente que resuelva de esta manera € problema concreto de México. S @ Grupo Especia no
considera oportuno sugerir a las Comunidades Europeas que eliminen sencillamente la mencion a la
cochinillaen e anexo Il del Reglamento, México obtendria sin duda e mismo resultado s € Grupo
Especia pidiera a las Comunidades Europeas que cumplieran con sus recomendaciones y decisiones
retirando & Reglamento.

6. Puntos planteados en respuesta a las preguntas del Grupo Especial

118. México no tiene constancia de que ninguna agrupacion ni persona haya presentado a las
autoridades una solicitud de registro o una declaracion de oposicién a un registro con arreglo a

Reglamento de las CE. En cuanto a la cuestién de s México estaria dispuesto a transmitir una
solicitud de ese tipo, 0 en condiciones de hacerlo, segln € parrafo 111 del articulo 6 de la Ley de
Propiedad Industrial de México (LPI), la autoridad administrativa encargada de garantizar la
proteccion de la denominaciones de origen es € Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Por lo tanto, e IMPI, por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores, estaria facultado para
solicitar 0, en su caso, transmitir una solicitud de registro de una denominacion de origen a cualquier
organismo internacional. La aplicacion de ese procedimiento, incluida la presentacion de una
solicitud de registro de una denominacién de origen mexicana con arreglo a Reglamento de las CE
dependera, sin embargo, de las constataciones del presente Grupo Especial La LPl de México no
hace ninguna distincién por motivos de naciondidad. Segin sus disposiciones, d titular de las
denominaciones de origen es el Estado mexicano, y € IMPI expide autorizaciones para usarlas a
cualquier persona fisica o juridica que cumpla los requisitos y procedimientos de los articulos 169
al78delalLM.

119. México sefida que las indicaciones geogréficas estan protegidas en virtud del Acuerdo sobre
los ADPIC, del Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen 'y su
Registro Internacional, y de los tratados concertados por México con otros paises. Segin se
establecen en & Convenio de Paris, los principios de trato naciona y de asimilacién con los
nacionales entrafian que, en relacién con la propiedad industrial, cada Estado miembro ha de otorgar a
los nacionaes de otros Estados miembros e mismo trato que a sus propios ciudadanos, sin
condiciones de reciprocidad. Por consiguiente, los nacionaes -es decir, tanto las personas fisicas
como las juridicas- gozan de los derechos de propiedad intelectua otorgados por e Estado miembro
sin condiciones de domicilio o establecimiento. No obstante, en virtud del parrafo 3 del articulo 2 del
Convenio de Paris, los Estados miembros pueden aplicar las prescripciones de domicilio en relacion
con procedimientos judiciales o administrativos. Ademas, e hecho de que € parrafo 1 del articulo 2
del Convenio de Paris se incorpore por referenciaen e parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los
ADPIC significa que los Miembros de la OMC han de cumplir los articulos 1 a 12 y € articulo 19 del
Convenio de Paris respecto de las indicaciones geogréficas reguladas en la Parte |1 del Acuerdo.

2 Informe del Grupo Especial encargado de examinar e asunto Guatemala - Cemento |, parrafo 9.6; e
informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto Estados Unidos - Ley de compensacion
(Enmienda Byrd), parrafo 8.6.
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120.  México no tiene constancia de que se hayan registrado con arreglo a Reglamento de las CE
marcas de fébrica o de comercio que sean idénticas o similares en grado de confusién a marcas de
fébrica 0 de comercio protegidas por las Comunidades y de las que sean titulares nacionales
mexicanos. México considera asmismo que € parrafo 1 del articulo 16 y e parrafo 3 ddl articulo 22
del Acuerdo sobre los ADPIC se aplican a diferentes situaciones. El parrafo 1 del articulo 16 del
Acuerdo sobre los ADPIC trata de las marcas de fabrica o de comercio, y més concretamente de los
derechos conferidos a los titulares de marcas de fabrica o de comercio y de las situaciones
relacionadas con derechos existentes con anterioridad y derechos basados en € uso. El parrafo 3 del
articulo 22 regula la proteccion que los Miembros de la OMC han de otorgar a las indicaciones
geogréficas y especificalas circunstancias en las que puede denegarse o invalidarse € registro de una
marca de fébrica o de comercio que contenga o consista en una indicacion geogréfica.

121. Enlalegisacion mexicana, y concretamente en la LPI, se contemplan dos situaciones en las
gue €l registro de una marca no es eficaz contra terceros, asi como excepciones a la clasificacion del
uso de una marca como infraccion administrativa. En primer lugar, en el parrafo | del articulo 92 de
la LPI se especifica que € titular de una marca registrada no puede impedir a una tercera parte que
actlie de buena fe € uso de una marca idéntica o similar en grado de confusién para productos o
servicios idénticos o similares, a condicion de que se utilice de buena fe y antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de registro, o de la fecha del primer uso declarado de la marca. En
segundo lugar, en lafraccion X del articulo 213 de la LPl se establece que, en € caso de la
propaganda comercial comparativa, un tercero podra utilizar una marca registrada con € fin de
informar a publico, a condicion de que la comparacion no sea tendenciosa, falsa o exagerada en €
sentido determinado por la Ley Federd de Proteccion a Consumidor. La aplicacion de esas dos
situaciones a las indicaciones geogréficas se rige por las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC
y de otros instrumentos internacionales en los que México es parte.

122,  México no considera que las decisiones de grupos especiaes anteriores constituyan
jurisprudencia vinculante para las determinaciones de los nuevos grupos especiales, y eso incluye
decisiones anteriores del GATT y la OMC sobre la distincion entre disposiciones imperativas y
disposiciones discrecionales. En ese sentido, México esta de acuerdo con la opinién del Organo de
Apdacion® de que los informes de grupos especiales vinculan a las partes en la diferencia pero no
establecen interpretaciones definitivas de |as disposi ciones correspondientes.

H. NUEVA ZELANDIA

1. Introduccion

123. Nueva Zelandia tiene un importante interés sistémico en garantizar e respeto de las
disciplinas de la OMC en materia de derechos de propiedad intelectua. Esas disciplinas tienen por
objeto garantizar que esos derechos se protgjan en forma suficiente y eficaz, y, a mismo tiempo, que
las medidas que adopten los Miembros para proteger esos derechos no se conviertan a su vez en
obstaculos a comercio legitimo. Nueva Zelandia tiene un interés importante en mantener la
proteccion de los derechos de propiedad intelectua de los productores neozelandeses que han
invertido en innovacion y en la promocién de sus productos, asi como en garantizar que no se impida
el acceso de los productos a los mercados y las posibilidades de utilizar marcas. Como importante
exportador de productos agropecuarios y aimenticios, Nueva Zelandia esté interesada en garantizar
gue sus productores puedan utilizar sus marcas y promover sus productos en los mercados de
exportacion, incluidas las Comunidades Europess.

124.  En € presente asunto Nueva Zelandia presenta argumentos en apoyo de las alegaciones de los
reclamantes de que € Reglamento de las CE vulnera las obligaciones de las Comunidades Europeas

24 |nforme del Organo de Apelacién sobre el asunto Japon - Bebidas alcohdlicas 1, pagina 15.
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enlaOMC. Nueva Zelandia centra sus argumentos en |as alegaciones formul adas por |0s reclamantes
en relacion con el parrafo 1 del articulo 2, el parrafo 1 del articulo 3, € péarrafo 1 del articulo 16 y el
parrafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC y e parrafo 4 del articulo 111 del GATT
de 1994. Nueva Zelandia apoya asimismo las alegaciones de Austraia de que € Reglamento de las
CE es incompatible con los parrafos 1y 2 del articulo 2 del Acuerdo OTC, pero, en aras de la
brevedad, no las abordara en sus comunicaciones.

2. El Reglamento de las CE es incompatible con las obligaciones de trato nacional
dimanantes del Acuerdo sobrelosADPICy dd GATT de 1994

a) Introduccién

125. Laobligacion de trato nacional es "la base del sistema mundia de comercio a que sirve la
OMC".* En & Acuerdo sobre los ADPIC, esa obligacion se incorpora en @ marco juridico de
proteccion de los derechos de propiedad intelectual por el parrafo 1 del articulo 2 (que obliga a los
Miembros de la OMC a cumplir, entre otras disposiciones, € péarrafo 1 del articulo 2 del Convenio de
Paris) y por € parafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. En virtud del parrafo 1 del
articulo 2 del Convenio de Paris, las Comunidades Europeas estan obligadas a otorgar alos nacionales
de otros Miembros de la OMC "la misma proteccion” que a sus propios nacionaes. En virtud del
parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas estan obligadas a
otorgar "un trato no menos favorable que € que otorguen a sus propios nacionales con respecto a la
proteccion de la propiedad intelectua”. También estan obligadas por € péarrafo 4 del articuo 111 del
GATT de 1994, que dispone que los productos importados del territorio de cualquier otra parte
contratante "no deberan recibir un trato menos favorable que e concedido a los productos smilares de
origen naciona, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripcion que afecte alaventa ...
en e mercado interior”. Las Comunidades Europeas no cuestionan que esas obligaciones de trato
nacional se apliquen a Reglamento de las CE.

b) Interpretacion del Reglamento de las CE

126. Las Comunidades Europeas disienten, como cuestion factica, de la interpretacién dada por 1os
reclamantesa apartado 1 del articulo 12 del Reglamento de las CE, en € que se basan |las alegaciones
de incumplimiento del compromiso de trato nacional Sostienen que esa interpretacion "se basa en
una comprension errénea’ de su Reglamento.®® Alegan que es evidente que e apartado 1 del

articulo 12 del Reglamento N° 2081/92 se aplica "sin perjuicio de acuerdos internacionales’. Afiaden
que esos acuerdos internacional es comprenden los Acuerdos de la OMC, por o que "los apartados 1y
3 dd articulo 12 del Reglamento N° 2081/92 no se aplican alos Miembros de laOMC".?" En opinion
de las Comunidades Europeas, los Miembros de la OMC han de seguir los procedimientos
establecidos en los articulos 12bis y 12ter del Reglamento de las CE. Esa novedosa interpretacion de
las Comunidades Europeas no resiste un andlisis riguroso. En primer lugar, no concuerda con €l

significado habitual de la expresién "sin perjuicio de acuerdos internacionales'. En segundo lugar,

contradice la redaccion del propio Reglamento de las CE. En tercer lugar, Nueva Zelandia no tiene
conocimiento que las Comunidades Europeas hayan formulado anteriormente esa interpretacion, a
pesar de las consultas celebradas sobre la interpretacion del Reglamento.

% |nforme del Organo de Apelacién sobre el asunto Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de
Asignaciones, parrafo 241.

26 Primera comunicacién escrita de |as Comunidades Europeas, parrafo 65.

27 Primera comunicacion escrita de las Comunidades Europeas, parrafo 66.
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127. Las Comunidades Europeas interpretan la expresion "sin perjuicio de acuerdos
internacionales’ en forma acorde con sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC?®
En opinion de Nueva Zelandia, las Comunidades Europeas admiten de hecho que la prescripcion de
gue los nacionales de Miembros de la OMC sigan los procedimientos establecidos en los apartados 1
y 3 dd aticulo 12 del Reglamento de las CE seria contraria a sus obligaciones en la OMC. Sin
embargo, en opinion de Nueva Zelandia, esa nueva interpretacion de las CE resulta de dudosa
fiabilidad futura, pues presenta demasiadas contradicciones internas con € texto del Reglamento de
las CE. Las Comunidades Europeas citan en apoyo de esa interpretacion las distinciones introducidas
en los apartados 2 a) y 2 b) del articulo 12ter y en el apartado 1 del articulo 12quinquies entre "paises
de la OMC" y "paises terceros’. También sefidlan que e procedimiento previsto en € parrafo 3 del
articulo 12 no se aplica a los Miembros de la OMC. Nueva Zelandia observa, sin embargo, que €
articulo 12bis empieza con la formula "[e]n & caso previsto en @ apartado 3 dd articulo 12". Si €
apartado 3 del articulo 12 no se aplica alos Miembros de la OMC, tampoco se les aplicarg, siguiendo
la argumentacion de las propias Comunidades Europess, € articulo 12bis. Por lo tanto, llevado hasta
su conclusién logica, € argumento de las Comunidades Europeas significaria que no hay en €

Reglamento de las CE ningun procedimiento de solicitud a que pueda recurrir un nacional de un
Miembro de la OMC para obtener proteccion de las indicaciones geogréficas. En ese caso, € Grupo
Especia debe constatar que las Comunidades Europeas incumplen sus obligaciones de trato nacional
dimanantes del Acuerdo sobre los ADPICy dd GATT de 1994 a no ofrecer a los Miembros de la
OMC un procedimiento para solicitar € registro de indicaciones geogréficas que esté en conformidad
con la OMC. Nueva Zelandia no cree que las Comunidades Europeas estén de acuerdo con esta
consecuencia de su interpretacion.  Sefida que es la primera vez que se ha formulado esta
interpretacion, a pesar de las numerosas consultas celebradas sobre € Reglamento de las CE, incluso
en e marco dd ESD. Como haindicado € Organo de Apelacion, todas |as partes que intervengan en
procedimientos de solucion de diferencias en € marco del ESD han de ser plenamente respetuosas
con los hechos, y las consultas 'tonfiguran en gran medida e fondo y e ambito del posterior
procedimiento del grupo especia".?

128.  El argumento de las Comunidades Europeas de que los apartados 1 y 3 del articulo 12 del
Reglamento de las CE no se aplican alos Miembros de la OMC se basa esencialmente en la alegacion
de que € Reglamento se interpretard efectivamente en la forma sugerida por las Comunidades
Europess, es decir, de manera compatible con la OMC. Sin embargo, las Comunidades Europeas no
pueden ofrecer seguridades fundamentadas de que asi serd La posicion de las Comunidades
Europesas es tanto menos creible cuanto que la interpretacion que proponen no es la que se desprende
del sentido corriente del texto del Reglamento de las CE. La interpretacion aternativa de los
reclamantes, que si concuerda con € texto del Reglamento de las CE, esla de que los apartados 1y 3
dd articulo 12 se aplican alos Miembros de la OMC.

C) Parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC (por € que seincorpora el parrafo 1 del
articulo 2 del Convenio de Paris) y parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC

i) Las CE estan obligadas a otorgar a los nacionales de los demas Miembros de la OMC un
trato no menos favorable que a los nacionales de las CE

129.  Envirtud del parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros dela OMC
deben cumplir, entre otras disposiciones, € péarrafo 1 del articulo 2 del Convenio de Paris. Las
Comunidades Europeas tienen, pues, la obligaciéon de otorgar a los nacionaes de otros Miembros de
laOMC "la misma protecciéon” que a sus propios nacionaes. También estan obligadas, en virtud del
parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, a otorgar a los nacionaes de otros Miembros

28 Primera comunicacion escrita de las Comunidades Europeas, parrafo 65.

2 Informe del Organo de Apelacion sobre el asunto India - Patentes (Estados Unidos), parrafo 94.
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delaOMC "un trato no menos favorable que e que otorgue[n] a sus propios nacionales con respecto
a la proteccion de la propiedad intelectua”. La obligacién de trato naciona dimanante del parrafo 1
dd articulo 2 y del parrafo 1 dd articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC tiene tres componentes
esenciadles. En primer lugar, la clave es € trato recibido por los "nacionales’. En segundo lugar, la
norma de referencia ddl trato recibido por los nacionales de otros paises es € otorgado a los propios
nacionales. En tercer lugar, los nacionales de otros paises han de recibir un trato no menos favorable
que € otorgado a los propios nacionales.

130. La diigaciéon de trato nacional establecida en e Acuerdo sobre los ADPIC se aplica a
nacionales, es decir, a personas fisicas o juridicas (véase @ parrafo 3 dd articulo 1). En € contexto
del presente asunto, eso significa que la comparacion ha de hacerse con los nacionales de las CE, pues
todos los nacionales de las CE pueden en principio solicitar € registro de indicaciones geogréaficas
con arreglo a Reglamento de las CE.

131. En d presente asunto, las Comunidades Europeas han formulado una interpretacion creativa
pero errénea del concepto de "nacionales’ en un intento de demostrar que sus condiciones de registro
y oposicién no incumplen su obligacion de trato nacional. En particular, las Comunidades Europeas
afirman que "las condiciones y procedimientos que establece e Reglamento N° 2081/92 para €
registro de las indicaciones geogréficas no dependen de la nacionalidad”.*® Nueva Zelandia sostiene
gue esta interpretacion de la obligacion de trato nacional como referente a personas de una
determinada "nacionalidad” no puede ser correcta. Los Acuerdos de la OMC han de interpretarse
conforme a sentido corriente de sus términos en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y
fin del tratado (véase el parrafo 1 del articulo 31 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los
Tratados). En e contexto del Acuerdo sobre los ADPIC e término "nacionales’ tiene una clara
connotacion geogréfica, como indican diversas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y del

Convenio de Paris (incorporado por referencia en e Acuerdo sobre los ADPIC). El parafo 3 del

articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC estipula que "[1]os Miembros concederan a los nacionales de
los demés Miembros € trato previsto en d presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad
intelectual pertinente, se entendera por nacionales de los demas Miembros las personas fisicas o

juridicas que cumplirian los criterios establecidos para poder beneficiarse de la proteccion en el

Convenio de Paris' (sin cursivas en € origina). Una categoria de personas fisicas o juridicas que
cumplen los requisitos para acceder ala misma proteccion que los nacionaes con arreglo al Convenio
de Paris es la de las personas comprendidas en € articulo 3 [Asimilacion de determinadas categorias
de personas a los nacionaes de los paises de la Union] del Convenio de Paris. En ese articulo se
dispone que "[g]uedan asimilados a los nacionales de los paises de la Union aquellos nacionales de
paises que no forman parte de la Unidn que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales
0 comerciales efectivos y serios en d territorio de alguno de los paises de la Unién" (sin cursivas en €

origina). Por consiguiente, e Convenio de Paris no silo introduce un elemento de "nacionaidad"

respecto de la obligacion de trato nacional, sino también un elemento "geogréfico” en relacién con €
lugar de domicilio o establecimiento de la persona. Asi lo abona asmismo lanota 1 del parrafo 3 del
articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que también atribuye una connotacion geogréficaa término
"nacionales’ cuando se aplica a territorios aduaneros distintos.

132. En € contexto geogréfico de las indicaciones geogréficas, pues, € término "nacionaes’
abarca no silo a las personas fisicas o0 juridicas de una nacionalidad determinada, sino también a las
gue estan domiciliadas o tienen un establecimiento industrial o comercia rea y efectivo en €
Miembro de la OMC de que se trate. Esas personas fisicas o juridicas que estan domiciliadas o tienen
un establecimiento industrial o comercia real y efectivo en € tercer pais del que proviene la
indicacion geogréfica son, pues, "no nacionaes de las CE" para los fines de la obligacién de trato
nacional contemplada en € Acuerdo sobre los ADPIC. Como consecuencia de su interpretacion
errénea ded término "nacionaes’, las Comunidades Europeas afirman que es la zona a la que

30 Primera comunicacién escrita de las Comunidades Europeas, parrafo 123.
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corresponde la indicacion geografica la que determina qué procedimiento del Reglamento de las CE
se aplicaen cada caso, y no la"nacionalidad” de los productores del producto en cuestion.  Sostienen,
en consecuencia, que no hay incumplimiento de la obligacion de trato nacional Eso entrafiaria que
aungue un reglamento dispusiera que solo pueden registrarse indicaciones geogréficas de las CE, no
se inclumpliria la obligacion de trato naciona puesto que en teoria los nacionales de cualquier pais
pueden vivir en las Comunidades Europeas y registrar ali sus indicaciones geograficas. Quedariaasi
vaciado de contenido € Acuerdo sobre los ADPIC en lo referente a la obligacion de trato nacional
respecto de las indicaciones geogréficas. En cuaquier caso, e Reglamento de las CE en su redaccién
actual no abona la afirmacién de las Comunidades Europeas. En particular, Nueva Zelandia sostiene
que en € articulo 12bis del Reglamento de las CE las palabras "una agrupacién o una persona fisicao
juridica ... de un tercer pais" significan a todas luces que todas las personas con domicilio o un
establecimiento industrial o comercia rea y efectivo fuera de las Comunidades Europeas estan
sujetas a procedimiento establecido en € articulo 12bis del Reglamento de las CE (si se cumplen los
requisitos del apartado 3 del articulo 12). Por consiguiente, es la ubicacion de la persona la que
determina e procedimiento aplicable. El Reglamento de las CE, establece, pues, dos procedimientos
de registro diferentes - uno paralos nacionales de las CE, en relacién con las indicaciones geogréficas
delas propias CE; y otra paralos nacionaes "de un tercer pais”. En virtud de su obligacién de trato
nacional, las Comunidades Europeas tienen que facilitar a los nacionales "de un tercer pais" un
proceso de solicitud no menos favorable que a los nacionaes de las CE.

133. Nueva Zeandia suscribe el argumento de los reclamantes de que un Miembro de laOMC no
puede exigir reciprocidad de una norma de trato més favorable que la prevista por € Acuerdo sobre
los ADPIC antes de que se adquiera € derecho a recibir ese trato mas favorable resultante del
principio de trato nacional Lo contrario significaria que un Miembro de la OMC podria obtener de
€sa manera concesiones que no hubiera conseguido en la mesa de negociacion.

134.  Para determinar s una medida concreta vulnera la obligacién de trato nacional, una primera
consideracion eslade s existe una diferencia de trato en lalegidacion aplicable. Unadiferenciaen la
legislacion aplicable no constituye en si misma una infraccion del principio de trato nacional.** Hade
demostrarse que € nacional extranjero ha recibido "trato menos favorable® o ha sufrido alguma
desventaja como consecuencia de la diferencia de trato.** En cuanto a lo que congtituye una
desventaja, € Organo de Apelacion ha constatado que la imposicion de procedimientos adicionales a
los extranjeros constituye un incumplimiento del trato nacional. En e asunto Estados Unidos -
Articulo 211 de la Ley de Asignaciones, € Organo de Apelacion llegd ala conclusion de que "lamera
existencia de la posibilidad de que los sucesores en interés que no sean nacionaes de los Estados
Unidos se enfrenten a dos obstécul os es en si misma menos favorable que € hecho innegable de que
los sucesores en interés estadounidenses sdlo se enfrentan a uno".*® Por consiguiente, un "obstaculo
suplementario” para los extranjeros constituye "trato menos favorable" en e sertido del parrafo 1 del
articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Ademés, la cuestion de s se otorga 0 no "trato menos
favorable" debe evaluarse "examinando s una medida modifica las condiciones de competencia en e

31 véase el informe del Grupo Especial del GATT encargado de examinar el asunto Estados Unidos -
Articulo 337, citado por el Organo de Apelacion en el asunto Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de
Asignaciones, parrafo 261.

32 véase el informe del Organo de Apelacion sobre el asunto Corea - Diversas medidas que afectan a
la carne vacuna, parrafo 135.

3 Informe del Organo de Apelacién sobre el asunto Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de
Asignaciones, parrafo 265.
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mercado pertinente”.* En otras palabras, € trato no menos favorable prescrito en el pérrafo 4 del
articulo 111 del GATT de 1994 requiere "igualdad efectiva de oportunidades'. >

i) El procedimiento de registro otorga un trato menos favorable a |os nacional es de Miembros
delaOMC

135.  Los reclamantes han demostrado que los nacionales de los Miembros de la OMC estan sujetos
a procedimientos de registro diferentes de los que se aplican a los nacionales de las CE. Nueva
Zelandia ha resumido las diferencias entre los procedimientos de registro aplicables alas solicitudes
de las Comunidades Europesas y a las de los Miembros de la OMC.** Lo que diferencia entre si alos
dos procesos es € requisito de equivalenciay reciprocidad establecido en € apartado 1 ddl articulo 12
del Reglamento de las CE (esta argumentacion se basa en € supuesto de que los apartados 1y 3 del

articulo 12 del Reglamento de las CE se aplican a los Miembros de la OMC). Ademés, la
prescripcion de que todas las solicitudes se presenten por conducto de los gobiernos, aunque se aplica
por igual alas solicitudes procedentes de las propias Comunidades Europeas y alas de nacionales de
Miembros de la OMC, tiene por efecto colocar en situacion de desventgja a los nacionales de

Miembros de laOMC.

136. Nueva Zdandia sostiene que, como consecuencia de las diferencias en € proceso de registro,
en €l peor de los casos |os productores de paises extracomunitarios no tienen acceso en absoluto alas
ventgjas del registro. En efecto, Nueva Zelandia no tiene constancia de la presentacion con éxito de
solicitudes de registro de nacionales de Miembros de la OMC con arreglo a procedimiento estipulado
en e Reglamento de las CE, mientras que se han aceptado méas de 600 solicitudes de registro de
indicaciones geograficas de las CE. En € mejor de los casos, los nacionales de Miembros de laOMC
se enfrentan a "obstaculos suplementarios” y se encuentran, pues, en situacion de desventgja frente a
los nacionaes de las CE en virtud del Reglamento de las Comunidades. Si los Miembros de laOMC
han de cumplir las condiciones de equivalenciay reciprocidad del Reglamento de las CE, dlo entrafia
un "obstéculo suplementario” para sus nacionaes. Los reclamantes han demostrado que para que €

naciona de un Miembro de la OMC pueda solicitar proteccién con arreglo a apartado 1 del

articulo 12 del Reglamento de las CE, su pais de origen ha de otorgar a las indicaciones geograficas
delas CE trato reciproco en un régimen equivalente.

137.  Ademas de incumplir por si mismas la obligacion de trato nacional, esas prescripciones de
reciprocidad y equivalencia entrafian que los nacionales de Miembros de la OMC no tienen las
mismas oportunidades que los nacionaes de las CE de proteger sus indicaciones geogréficas por
medio del registro. El derecho de esos nacionales a solicitar el registro con arreglo a Reglamento de
las CE esta condicionado a otros factores sobre los que el solicitante carece de control, y
concretamente de la aplicacion por su gobierno de un trato reciproco y equivalente. Nueva Zelandia
observa que las solicitudes de registro con arreglo a Reglamento de las CE han de ser presentadas por
los gobiernos y no por los particulares interesados @partado 5 del articulo 5y apartado 2 del
articulo 12bis del Reglamento de las CE). Las Comunidades Europeas sostienen que las "normas para
el registro de indicaciones geogréficas correspondientes a zonas situadas fuera de las CE ...
mantienen un estrecho paralelismo con las disposiciones aplicables a las indicaciones geograficas
correspondientes a zonas situadas dentro de las CE".*” Conviene recordar, sin embargo, que de la

34 Informe del Organo de Apelacion sobre el asunto Corea - Diversas medidas que afectan a la carne
vacuna, parrafo 137.

% Informe del Grupo Especial del GATT encargado de examinar el asunto Estados Unidos -
Articulo 337, parrafo 5.11.

36 \/éase Nueva Zelandia - Prueba documental 1, reproducida al final del presente anexo.

3" Primera comuni cacién escrita de las Comunidades Europeas, parrafo 62.
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aplicacion de leyes formamente idénticas puede derivarse una violacion del principio de trato
nacional.*® Nueva Zelandia sostiene que en el presente caso "disposiciones juridicas formalmente
idéenticas’ (0 que presentan un estrecho paralelismo) del Reglamento de las CE dan lugar
efectivamente a un trato menos favorable para los nacionaes de los Miembros de la OMC. Los
nacionales de las CE tienen e derecho exigible, en virtud del apartado 6 del articulo 5 del
Reglamento, de que sus solicitudes que cumplan los requisitos del Reglamento se transmitan a la
Comision.  Por lo tanto, para los nacionales de las CE, la transmision a través de sus respectivos
gobiernos se convierte en una mera formalidad. La transmisién de una solicitud puede ser exigible
ante los tribunales en virtud de las disposiciones pertinentes de la legidacion de los Estados
miembros. Los nacionales de Miembros de la OMC, en cambio, no tienen ese derecho exigible de
gue se transmitan sus solicitudes, por 1o que se enfrentan a importantes "obstacul os suplementarios’
para conseguir proteccion para sus indicaciones geogréficas con arreglo al Reglamento de las CE y
reciben, pues, un trato menos favorable que los nacionaes de las CE. Ademas, e Grupo Especia
debe constatar que las Comunidades Europeas incumplen su obligacion de trato naciona a
condicionar la proteccién de la propiedad intelectua ala concesidn de trato reciproco y equivaente.

138. Para los productores que pueden registrar una indicacion geogréfica con arreglo a
Reglamento de las CE, d registro presenta ciertas ventgjas, a saber: i) posbilidad de proteger las
indicaciones geogréficas frente a determinadas conductas especificadas en e apartado 1 dd
articulo 13 del Reglamento de bs CE; i) posbilidad de impedir, en virtud del apartado 3 del
articulo 13 del Reglamento de las CE, que la indicacién geografica se convierta en denominacion
genérica; iii) posibilidad de obtener la proteccion de las indicaciones geograficas a nivel de toda la
Comunidad; y iv) posibilidad de lograr mayores ingresos como resultado de la " creciente demanda de
productos agricolas y adimenticios de un origen geogréfico determinado” que se menciona en €l
preambulo del Reglamento de las CE. Por lo tanto, €l no poder registrar indicaciones geograficas con
arreglo a Reglamento de las CE supone una desventgja comercia para los nacionales de los
Miembros de la OMC, que no pueden obtener e mismo nivel de proteccion a nivel de todas las
Comunidades que los nacionales de las CE ni tienen acceso a los mayores ingresos que segun las
Comunidades Europeas se derivan de la proteccion comunitaria de las indicaciones geograficas. Por
consiguiente, las condiciones de competencia de los nacionales de Miembros de la OMC & ven
modificadas por la aplicacion del Reglamento de las CE, que actlia en la préctica como un obstéculo
a comercio.

iii) El procedimiento de oposicion otorga un trato menos favorable para los nacionales de
Miembros dela OMC

139. Como se indica en su predmbulo, el Reglamento de las CE también establece un
procedimiento de oposicion para permitir "a toda persona directa e individuamente interesada
defender sus derechos notificando a la Comision su oposicion”.  El proceso de oposicion puede dar
lugar a una solicitud de registro, pero no a procedimientos legales. En consecuencia, S no se concede
a los productores € derecho de oposicion, se los priva de un valioso instrumento para defender sus
intereses comerciales o derechos de propiedad intelectual. Los reclamantes han demostrado que los
procedimientos de oposicion que pueden utilizar los nacionales de Miembros de la OMC son
diferentes de los aplicables alos nacionales de las CE. Nueva Zelandia ha resumido y comparado los
procedimientos de oposicion. * El procedimiento de oposicion aplicable a los nacionales de laOMC
adolece de los mismos problemas que € proceso de registro, a estar sujeto a las condiciones de
reciprocidad y equivaenciay haberse de canalizar através de los gobiernos.

38 véase el informe del Grupo Especial del GATT encargado de examinar el asunto Estados Unidos -
Articulo 337, parrafo 5.11.

39 véase Nueva Zelandia - Prueba documental 2, reproducida al final del presente anexo.
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140. Las Comunidades Europeas han afirmado, sin embargo, que las prescripciones de
reciprocidad y equivalencia no se aplican a los Miembros de la OMC, por [0 que no congtituyen

condiciones previas para admitir las declaraciones de oposicion de Miembros de la OMC. En
particular, las Comunidades Europeas han argumentado que "[I]a expresion [utilizada en € apartado 1
dd articulo 12quinquies] ‘reconocido segun € procedimiento del apartado 3 del articulo 12' sdlo se
refiere a paises terceros distintos de los Miembros de la OMC".*° Como ya se ha sefidado, Nueva
Zelandia considera que ese argumento no es convincente. De la redaccion del Reglamento de las CE
no se desprende claramente que las disposiciones se refieran a paises terceros diferentes de los
Miembros de la OMC. El hecho de que en € resto del Reglamento de las CE vy, en particular, en €

procedimiento de solicitud establecido en los articulos 12 y 12bis, no se distinga explicitamente entre
Miembros de la OMC y paises terceros parece indicar que no se pretendia introducir tal distincién. La
distincion podria haberse explicitado en € apartado 1 del articulo 12quinquies insertando en la frase
una coma o palabras que explicitaran que los procedimientos previstos en € apartado 3 del articulo 12
solo se aplican a terceros paises y no a los Miembros de la OMC. Sin embargo, en la letra del

Reglamento de las CE no se establece claramente esa distincion.  Es inevitable, pues, la conclusion de
gue & Reglamento de las CE impone € requisito de reconocimiento con arreglo a apartado 3 bl

articulo 12 tanto a Miembros de la OMC como a los paises terceros. Nueva Zelandia sostiene que la
interpretacion dada por los reclamantes a apartado 1 del articulo 12quinquies es la correcta. El
Reglamento de las CE exige alos Miembros de la OMC que ofrezcan un trato equivalente y reciproco
como condicion previa para que sus hacionales puedan incoar procedimientos de oposiciéon. Por lo
tanto, e procedimiento de oposicion incumple la obligacion de trato naciona de las Comunidades
Europeas por las mismas razones que € procedimiento de registro. Como resultado de las diferencias
de los procedimientos de oposicidn, e Reglamento de las CE coloca a los nacionales de Miembros de
la OMC como minimo en una situacion de desventgja. En € peor de los casos, los productores de
paises extracomunitarios no tienen acceso alguno a los beneficios del derecho de oposicion.  Por
consiguiente, € sistema establecido por las Comunidades Europeas précticamente garantiza que no se
recibiran declaraciones de oposicién ce nacionales de Miembros de la OMC a solicitudes de registro
de indicaciones geograficas de las CE.

d) GATT de 1994
i) El Reglamento de las CE esincompatible con el parrafo 4 del articulo 111

141. Nueva Zelandia considera que los reclamantes han demostrado que concurren los tres
elementos definitorios de un incumplimiento a la luz de parafo 4 dd articulo 11l ded GATT
de 1994.** En primer lugar, las Comunidades Europeas convienen en que € Reglamento de las CE es
una medida que afecta a la venta de productos en € mercado interior. En segundo lugar, las
Comunidades Europeas no parecen plantear inquietudes sobre la cuestion de s los productos en
cuestion han de ser "productos similares’. Nueva Zelandia observa, en cualquier caso, que los
Estados Unidos tienen razon a sefidlar que en € caso de las medidas de aplicacion genera 1o
importante es determinar si la medida establece distinciones entre productos atendiendo solo a su
origen, y no s determinados productos objeto de comercio son "similares’. Por consiguiente, la Unica
cuestion que se debate es la de s @ Reglamento de las CE otorga "trato no menos favorable” a los
productos importados. Puesto que la expresion "trato no menos favorable” es la misma que se utiliza
en d parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, todos los argumentos planteados por
Nueva Zelandia en relaciéon con e parrafo 1 del articulo 2 y € parrafo 1 dd articulo 3 del Acuerdo
sobre los ADPIC son igualmente aplicables a parrafo 4 del articulo 111 del GATT de 1994 y
demuestran que € Reglamento de las CE vulnera también esa disposicion.

“0 Primera comunicacion escrita de las Comunidades Europeas, parrafo 74.

1 véase el informe del Organo de Apelacion sobre el asunto Corea - Diversas medidas que afectan a
la carne vacuna, parrafo 133.
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i) El Reglamento de las CE no puede justificarseal amparo del apartado d) del articulo XX

142.  Las Comunidades Europeas también han alegado que la medida esta justificada a amparo del
apartado d) ddl articulo XX dd GATT de 1994. En particular, las Comunidades Europeas sostienen
gue "las prescripciones en cuestion son necesarias para velar por que Unicamente los productos
conformes con la definicién de indicaciones geogréficas que figuraen € apartado 2 del articulo 2 del
Reglamento N° 2081/92, que es de por si plenamente compatible con e GATT, se beneficien de la
proteccion que otorga € Reglamento N° 2081/92 a las indicaciones geogréficas' (sin cursivas en €
origina).* Nueva Zelandia est4 de acuerdo con los Estados Unidos en que la aegacion de las
Comunidades Europeas no se sostiene. La cuestion de s una medida es "necesarid’ ha de evaduarse
por € estricto criterio de si la medida es, entre las opciones que tiene ante si la parte, la "menos
restrictiva parael comercio”. Por lo tanto, S puede utilizarse otra aternativa conforme con la OMC,
la medida en cuestion no esta justificada a amparo del apartado d) del articulo XX.

143.  Las Comunidades Europeas sostienen que es necesario que todas las sdlicitudes se presenten a
través de los gobiernos "para velar por que Unicamente los productos conformes con la definicion de
indicaciones geogréficas que figura en € apartado 2 del articulo 2 del Reglamento N°© 2081/92 ... s
beneficien de la proteccidon qie otorga € Reglamento N° 2081/92 a las indicaciones geogréficas'.
Puesto que las propias Comunidades Europeas realizan una investigacion de seis meses precisamente
sobre la cuestion de si |os productos se cifien a la definicién de la indicacion geogréfica (es decir, a

pliego de condiciones prescrito en € articulo 4 del Reglamento de las CE), Nueva Zelandia sefiala que
no es necesario que las solicitudes pasen por e filtro gubernamenta. La alegacion de las
Comunidades Europeas no afecta a los requisitos de reciprocidad y equivalencia impuestos a los
productos extracomunitarios, ni alos procedimientos de oposicidn, que también se transmiten através
de los gobiernos. Nueva Zelandia sostiene, pues, que € Reglamento de las CE no puede justificarse a
la luz del apartado d) del articulo XX del GATT de 1994. El Grupo Especia debe constatar que €

Reglamento de las CE vulnera @ parafo 4 dd articulo 111 del GATT de 1994, asi como € parrafo 1
dd articulo 2y € parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC,

3. El Reglamento de las CE esincompatible con € parrafo 2 del articulo 22 del Acuerdo
sobrelosADPIC

144.  El parrafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC contempla un derecho negativo, €
derecho a impedir determinadas acciones, y no un derecho positivo, como lo seria € derecho a
autorizar el uso. En consecuencia, para las "partes interesadas’ la posibilidad de garantizar un uso
adecuado de las indicaciones geogréficas constituye un importante derecho juridico. Los reclamantes
han demostrado que, a imponer requisitos de reciprocidad y equivalencia como condiciones previas
para la aceptacion de solicitudes de registro y declaraciones de oposicion, y a exigir que todas las
solicitudes se presenten por intermedio de los gobiernos, las Comunidades Europeas han denegado
ese derecho a los nacionales de Miembros de la OMC. Nueva Zelandia formula tres reflexiones en
apoyo de las opiniones de |os reclamantes.

145.  En primer lugar, Nueva Zelandia sostiene que la expresion "medios legales' se utiliza para
indicar cualesguieraleyes, normasy reglamentos por los que puedan impedirse los usos que induzcan
a error y los actos de competencia deseal "en relacion con las indicaciones geogréficas’. En el
parafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC  prevén diversos medios legaes, de
conformidad con €l principio de que los Miembros de la OMC podran establecer libremente e método
adecuado para aplicar las disposiciones en el marco de su propio sistemay practicajuridicos (véase €
parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC). En € caso de los usuarios de indicacién
geografica, € registro de sus indicaciones geogréficas con arreglo a Reglamento de las CE les
proporciona medios legales para impedir una serie de usos, incluidos los usos que induzcan a error y

“2 Primera comunicacin escrita de las Comunidades Europeas, parrafo 226.
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los actos de competencia desleal en e sentido del parrafo 2 del articulo 22 (véase @ apartado 1 del
articulo 13 del Reglamento de las CE). Una vez registrada una indicacion geogréfica con arreglo al
Reglamento de las CE, las personas afectadas por € uso de esa indicacion geografica tienen muy
pocas posibilidades de impugnarlo. De hecho, € Reglamento de las CE no les ofrece ninguna opcion
a respecto, pues s0lo d reiterado incumplimiento del pliego de condiciones del producto o una
solicitud de invalidacion por la persona o agrupacion de personas fisicas o juridicas autorizadas a
formular tal solicitud pueden dar lugar a que seinvaide la solicitud. Por consiguiente, € derecho de
oposicién a una solicitud de registro de una indicacion geogréfica antes de que se lleve a cabo €
registro es un aspecto fundamental de los medios legaes que han de arbitrar las Comunidades
Europeas en virtud del parrafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

146.  En segundo lugar, Nueva Zelandia sefidla que "partes interesadas’ es un concepto amplio. El
término inglés "interested” se define como "having an interest, share, or concern, in something;
affected, involved".* "Partes' abarca cualquier persona o agrupacion de personas fisicas o juridicas.
En e contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, "partes interesadas’ tiene un significado amplio, que
abarca a las personas que tienen algun interés en una indicacion geogréfica o a las que afecta una
indicacion geogréfica. La expresidon "partes interesadas™" puede compararse con las utilizadas en otras
disposiciones para conferir derechos a determinados grupos de personas. Por gemplo, a establecer
los derechos concretos de las personas que han registrado una marca de fébrica o de comercio, €
parafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere especificamente a "titular de una
marca de fébrica o de comercio registrada’. Analogamente, en la Seccion 1 de laParte || del Acuerdo
sobre los ADPIC se habla de "autores' en € articulo 11, de "titular de los derechos’ en € articulo 13,
y de "artistas intérpretes 0 gecutantes’ y de "productores de fonogramas' en € articulo 14. Las
Comunidades Europeas alegan que € parrafo 2 del articulo 22 "[n]o puede ser invocado por € titular
de derechos sobre una marca de fébrica o de comercio para impedir e uso de una indicacion
geogréfica que supuestamente infringe sus derechos sobre lamarca'.** Esa afirmacion revelad sesgo
de las Comunidades Europeas hacia sistemas de proteccion de las indicaciones geogréficas andlogos a
su sistema de registro.  Las Comunidades Europeas no tienen en cuenta que, en virtud del Acuerdo
sobre los ADPIC, los Miembros de la OMC pueden cumplir sus obligaciones en relacién con las
indicaciones geogréficas de diversas formas, por egemplo mediante marcas colectivas o0 de
certificacion.  Algunos titulares de marcas de fébrica o de comercio tienen un interés claro en
indicaciones geogréficas, 0 se ven afectados por elas. Es necesario que, en determinadas
circunstancias, puedan defender € uso de una marca de conformidad con € parrafo 2 del articulo 22
del Acuerdo sobre los ADPIC. Larestringida interpretacion dada por las Comunidades Europeas ala
expresion "partes interesadas’ en e parrafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC no et
justificada.

147.  En tercer lugar, Nueva Zelandia sefida que la obligacion ddl parrafo 2 del articulo 22 de
arbitrar medios legales para impedir usos que induzcan a error o actos de competencia dedea ha de
situarse en € contexto de las demés disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular la
obligacion de trato nacional del parrafo 1 del articulo 2y € parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre
los ADPIC. Por lo tanto, las Comunidades Europeas estan obligadas a proporcionar a los nacionales
de laOMC "lamisma proteccion™ o "los mismos medios legaes' que alos nacionales delas CE. Las
Comunidades Europeas han argumentado que existen en las CE otros medios legales paraimpedir l1os
actos mencionados en el péarrafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, a no
permitir alos nacionales de la OMC registrar sus indicaciones geograficas con arreglo a Reglamento
de las CE objeto de la presente diferencia, las Comunidades Europeas incumplen la obligacion de
proporcionar a los nacionales de otros Miembros de la OMC los mismos medios juridicos que han

“3 The New Shorter Oxford English Dictionary, (42 edicién, 1993), vol. 1, p4gina 1393.

44 Primera comunicacion escrita de las Comunidades Europeas, parrafo 412.
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proporcionado a los mas de 600 usuarios de indicacién geogréfica que tienen sus indicaciones
geogréficas registradas en las Comunidades Europeas.

4. El Reglamento de las CE esincompatible con € péarrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo
sobrelosADPIC

148.  Las Comunidades Europeas estén obligadas por € parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre
los ADPIC a otorgar a los titulares de marcas de fébrica o de comercio € "derecho exclusivo" de
impedir que "cuaesquiera terceros' utilicen signos idénticos o similares en forma que dé lugar a
probabilidad de confusién. Ese derecho reconoce la utilidad que las marcas de fébrica o de comercio
tienen para sus titulares como instrumentos de comercializacion. Aunque € parrafo 1 del articulo 16
del Acuerdo sobre los ADPIC confiere un "derecho exclusivo” a los titulares de marcas de fébrica o
de comercio registradas, no se trata de un derecho absoluto de impedir cualquier uso del signo por
otras partes. El derecho esta sujeto a determinadas limitaciones indicadas explicitamente en el

Acuerdo sobre los ADPIC, de la misma manera que los derechos a la proteccion de las indicaciones
geogréficas establecidos en los parrafos 2 y 3 dd articulo 22 estan expresamente limitados por las
disposiciones de los articulos 22 y 24 del Acuerdo. En cada caso concreto, por gemplo, cabe la
posibilidad de que € titular de una marca de fabrica o de comercio registrada no tenga éxito en su
reclamacién por infraccion contra un usuario de una indicacién geografica con arreglo a parrafo 1 del
articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Puede ocurrir que € titular de la marca de fébrica o de
comercio no consiga probar que la indicacion geogréfica es idéntica o similar ala marca de fébricao
de comercio; o que e signo se utiliza en relacion con bienes idénticos o similares;, o que € uso de la
indicacion geogréfica da lugar a probabilidad de confusién. También puede ocurrir que el usuario de
la indicacion geogréfica argumente con éxito en su defensa que la marca de fabrica o de comercio
induce a publico a error en cuanto a verdadero origen geogréfico de los productos, por lo que
procede su invalidacion en virtud de la ley naciona por la que se dé aplicacion a parrafo 3del

articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, € parafo 1 dd articulo 16 garantiza €l

derecho de cualquier titular de una marca de fabrica o de comercio, ya sea nacional de las
Comunidades Europeas o0 de otro Miembro de la OMC, a acudir a los tribunales para defender sus
derechos frente a todos los terceros

a) Relacion entre € parrafo 1 del articulo 16 y € parrafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre los
ADPIC

149.  Nueva Zelandia esté de acuerdo con las observaciones de Australia 'y de los Estados Unidos
sobre larelacion entre e parrafo 1 ddl articulo 16 y € parrafo 2 del articulo 22 del Acuerdo sobre los
ADPIC. A pesar de la apariencia de conflicto entre los derechos contemplados en las dos
disposiciones como consecuencia de la "exclusividad" de los derechos que ambas confieren, existe
una presuncion de coherencia entre |as obligaciones internacionales.”® Ademés, cualquier excepcion a
una obligacion ha de formularse explicitamente en e texto del acuerdo correspondiente.*® Por
consiguiente, los derechos contemplados en e parafo 1 del articulo 16 y en d péarrafo 2 del
articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC han de equilibrarse - cada uno de ellos ha de interpretarse
con & maximo acance que permita e texto de la disposicion correspondiente sin entrar en conflicto
con € otro derecho. En otras palabras, la proteccion de un derecho no puede fortalecerse a expensas
del otra Cuando los negociadores se propusieron resolver un conflicto entre dos derechos
comprometiendo esa exclusividad, asi |o dispusieron especificamente en el Acuerdo sobre los ADPIC.
Un gemplo es e parrafo 5 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. En todos los demés casos es
necesario preservar los derechos conferidos tanto por € péarrafo 1 del articulo 16 para las marcas de

45 Véase el informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto Indonesia - Automdviles,
parrafo 14.28.

46 v/¢ase e informe del Organo de Apelacion sobre el asunto CE - Sardinas, parrafos 201 a 208.
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fébrica o de comercio como por e péarrafo 2 dd articulo 22 para las indicaciones geograficas. Enla
medida en que pone en cuestion € derecho exclusivo conferido alos titulares de marcas de fabrica o
de comercio registradas en formas no previstas por e Acuerdo sobre los ADPIC, & Reglamento de las
CE esincompatible con € parrafo 1 ddl articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

b) El Reglamento de las CE es incompatible con e péarrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre
losADPIC

150.  NuevaZelandia esta de acuerdo con los reclamantes en que e Reglamento de las CE vulnera
el parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Nueva Zelandia examina tres disposiciones
concretas que son incompatibles con € péarrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, a
saber, los apartados 2 y 3 ddl articulo 14y € apartado 4 del articulo 7 del Reglamento de las CE.

151.  El apartado 2 del articulo 14 del Reglamento de las CE dispone que € uso de una marca de
fébrica o de comercio registrada con anterioridad que dé lugar a una de las situaciones contempladas
en e articulo 13 del Reglamento de las CE "podra proseguirse a pesar del registro” de una indicacion
geografica. Como consecuencia de esa disposicion, a amparo del Reglamento de las CE una marca
de fébrica o de comercio registrada y una indicacién geogréfica registrada pueden "coexistir" a pesar
de que haya probabilidad de confusion entre ellas. Los Estados Unidos tienen razén a sefiaar que a
tenor del apartado 2 dd articulo 14 del Reglamento de las CE lo maximo a lo que puede aspirar €

titular de una marca de fabrica o de comercio valida registrada con anterioridad es a seguir usando su
marca, pero sin derecho a impedir que cuaesquiera terceros utilicen una indicacion geogréfica
idéntica o similar que pueda inducir a confusion. En efecto, €l apartado 2 del articulo 14 de

Reglamento de las CE excluye a los usuarios de indicaciones geogréficas registradas del grupo de
"cualesguieraterceros’ contralos que € titular de una marca de fabrica o de comercio registrada con
anterioridad deberia tener derecho a defender la marca de fabrica o de comercio, con areglo al
parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esaexclusion esincompatible con €l derecho
exclusivo del que goza € titular de la marca de fébrica o de comercio en virtud del parrafo 1 del

articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

152. El apartado 3 dd articulo 14 del Reglamento de las CE establece una excepciéon a la
presuncion de coexistencia de las marcas de fabrica o de comercio registradas con anterioridad y las
indicaciones geogréficas registradas prevista en @ apartado 2 del articulo 14 del Reglamento de las
CE, habida cuenta "del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duracion del uso de la
misma’. Sin embargo, de la misma manera que no hay fundamento para la coexistencia en €l
apartado 3 del articulo 14, no lo hay tampoco en e parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los
ADPIC para condicionar a esos factores el derecho del titular de una marca de fabrica o de comercio
registrada con anterioridad a impedir usos que induzcan a error. Nueva Zelandia esta de acuerdo con
los Estados Unidos en que € derecho exclusivo contemplado en € parrafo 1 del articulo 16 aimpedir
usos que den lugar a probabilidad de confusién no se limita a los titulares de marcas de fabrica o de
comercio que redinen esos requisitos de renombre, notoriedad y duracion de uso, sino que es un
derecho exclusivo que ha de otorgarse a todos los titulares de marcas de fébrica o de comercio
registradas con anterioridad, independientemente de su renombre y notoriedad y de la duracion de su
USO.

153. End apartado 4 del articulo 7 del Reglamento de las CE se establecen los criterios por los
gue se juzga la admisibilidad de una solicitud de registro de una indicacion geografica. Esos criterios
se aplican alas declaraciones de oposicidn presentadas por nacionales de las Comunidades Europeas,
asi como a las de nacionaes de Miembros de la OMC en virtud del apartado 2 dd articulo 12ter del
Reglamento de las CE. Uno de los criterios de admisibilidad es € de que la oposicion demuestre "que
el registro del nombre propuesto perjudicaria la existencia de una denominacion total o parcidmente
homénima o de unamarca..." (apartado 4 del articulo 7 del Reglamento de las CE). Sin embargo, si
la indicacion geogréfica cuyo registro se solicita es idéntica a la marca de fabrica o de comercio
registrada con anterioridad, en virtud del parrafo 1 ddl articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC s
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presume que da lugar a probabilidad de confusion, por lo que € titular de la marca deberia tener €

derecho de impedir e uso de la indicacion geogréfica. En consecuencia, Nueva Zelandia esta de
acuerdo con los argumentos de Austrdia de que & Reglamento de las CE vulnera € parrafo 1 de

articuo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC porgue es posible que € titular de la marca de fébrica o de
comercio registrada no pueda oponerse con éxito a una indicacion geogréfica propuesta aun cuando €
uso de ésta constituya uso de un signo idéntico o similar que dé lugar a probabilidad de confusion.

)] El parrafo 5 ddl articulo 24 de&l Acuerdo sobre los ADPIC no permite la " coexistencia”

154.  Las Comunidades Europeas sostienen que € parrafo 5 del articulo 24 del Acuerdo sobre los
ADPIC prevé la coexistencia de las indicaciones geogréficas con marcas de fébrica o de comercio
registradas con anterioridad. Ese argumento de que la coexistencia de las indicaciones geogréficas
con marcas de fébrica o de comercio registradas con anterioridad esta prevista en € parrafo 5 del

articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se basa en una interpretacion erronea.  Alegan las
Comunidades Europeas que en € parrafo 5 del articulo 24 se distingue entre € "derecho a hacer uso”
de una marca de fébrica o de comercio, que no se prejuzgard, del derecho aimpedir que otros usen la
marca de fébrica o de comercio, que podrd prguzgarse. Nueva Zelandia sostiene que esa
interpretacion es incorrecta por dos razones.

155. En primer lugar, la findidad del parrafo 5 del articulo 24 es impedir que la aplicacion de
nuevas formas de propiedad intelectual como resultado de las negociaciones del Acuerdo sobre los
ADPIC dafecte a derechos de propiedad intelectua legitimamente adquiridos antes de la entrada en
vigor del Acuerdo sobre los ADPIC. Los titulares de marcas de fébrica o de comercio que hubieran
registrado una marca de fabrica o de comercio o adquirido derechos sobre una marca de fabrica o de
comercio en virtud de su uso tenian a la vez € derecho de utilizarlas y € de impedir su uso por
terceros antes de laentrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC. Nueva Zelandia sostiene que €
Acuerdo sobre los ADPIC no pretendia afectar negativamente a |os derechos privados de |as personas
suprimiendo € derecho de los titulares de marcas de fabrica o de comercio aimpedir que cualesquiera
terceros utilicen su marca de fabrica o de comercio existente con anterioridad a Acuerdo sobre los
ADPIC.

156.  En segundo lugar, € parrafo 5 del articulo 24 abarca derechos sobre marcas de fébrica o de
comercio adquiridos por registro y derechos de marca de fabrica o de comercio adquiridos por uso.
Los derechos protegidos por € parafo 5 del articulo 24 se tratan por separado. Asi, "cuando una
marca de fabrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe", las medidas de
proteccion de indicaciones geogréficas "no prejuzgaran la posibilidad de registro ni la validez del
registro de una marca de fabrica o de comercio”. Y, "cuando los derechos a una marca de fébrica o de
comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe", las medidas de proteccion de indicaciones
geograficas "no prejuzgaran e derecho a hacer uso de dichamarca'.

157.  Lainterpretacion que hacen las Comunidades Europeas del parrafo 5 del articulo 24 confunde
los conceptos de registro y de uso. Da a entender que los titulares de las marcas de fébrica o de
comercio registradas siguen teniendo, ademés del derecho de uso, e derecho de registro. De ser
correcta esa interpretacion, también lo seria su corolario, a saber, que los derechos adquiridos por €
uso de la marca de fabrica o de comercio seguirian dando lugar a derecho de registro, a pesar de que
el titular no hubiera presentado una solicitud de registro antes de la entrada en vigor del Acuerdo
sobre los ADPIC. Puesto que la finalidad del parrafo 5del articulo 24 es proteger los derechos
privados inmediatamente anteriores a la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, es evidente
gue no se pretendia que los titulares de marcas de fébrica o de comercio adquirieran e derecho de
registro a través del uso, a pesar de no haber savaguardado sus derechos mediante registro con
anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC. Nueva Zelandia coincide, pues, con
los reclamantes en que @ parrafo 5 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no permite la
coexistencia de indicaciones geograficas con marcas de fébrica 0 de comercio amparadas por la
clausula de anterioridad.
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i) Las CE no estan obligadas a mantener la coexistencia en virtud del parrafo 3 del articulo 24
del Acuerdo sobrelos ADPIC

158.  Las Comunidades Europeas continlian su argumentacion sefialando que, independientemente
de su compatibilidad con € parrafo 5 del articulo 24, la coexistencia de las indicaciones geogréficas
es necesaria en virtud del parrafo 3 del articulo 24 del Acuerdo sobrelos ADPIC. Lafinaidad de ese
articulo parece ser lamismadel parrafo 5 ddl articulo 24, a saber, impedir que la entrada en vigor del
Acuerdo sobre los ADPIC afecte negativamente a los derechos privados de personas. Sin embargo, a
pesar de que el Reglamento de las CE entrd en vigor € 14 de julio de 1993, € primer registro de una
indicacion geografica con arreglo a Reglamento no se produjo hasta después de la entrada en vigor
del Acuerdo sobre los ADPIC d 1° de enero de 1995. Por lo tanto, S bien & Reglamento de las CE
contemplaba la coexistencia antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, no conferia
todavia derechos a las personas. En cualquier caso, Nueva Zelandia sefiala que las palabras "[a]l

aplicar esta Seccion” con las que empieza € parrafo 3 del articulo 24 no justifican la vulneracion de
otras secciones del Acuerdo sobre los ADPIC, incluidala Seccion 2, relativa alas marcas de fébrica o
de comercio.

iii) La coexistencia no es una excepcion limitada prevista en e articulo 17 del Acuerdo sobrelos
ADPIC

159. Las Comunidades Europeas argumentan también subsidiariamente que la coexistencia esta
justificada como "excepcion limitada de los derechos conferidos por una marca de fébrica o de
comercio” con arreglo a articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. En opinion de Nueva Zelandia, la
exclusion de todo un grupo de productores de entre los terceros a los que d titular de una marca de
fébrica o de comercio registrada tiene derecho a impedir que utilicen un signo idéntico o similar en
forma que dé lugar a probabilidad de confusion no constituye una "excepcion limitada”. Es, por
contrario, una excepcion importante de los derechos conferidos a titular de una marca de fébrica o de
comercio registrada.

5. Puntos planteados en respuesta a las preguntas del Grupo Especial

160. Nueva Zelandia no ha recibido de personas o agrupaciones de su territorio solicitudes de
registro ni declaraciones de oposicion al registro de conformidad con e Reglamento de las CE.
Sefida que su Gobierno y los solicitantes y opositores potenciales de Nueva Zelandia entienden que €
Reglamento de las CE significa que las Comunidades Europeas no aceptaran ni examinaran
solicitudes ni declaraciones de oposicion s Nueva Zelandia no satisface las condiciones de
reciprocidad y equivalencia. En cuanto ala posicion que adoptaria Nueva Zelandiaen € caso de que
se recibieran tales solicitudes o declaraciones, se trata de una cuestion hipotética a la que resulta
dificil contestar en abstracto. Aungue no cuenta en su ordenamiento con ningun procedimiento
forma para la transmisién de solicitudes de registro o declaraciones de oposicion con arreglo a
Reglamento de las CE, Nueva Zelandia examinaria caso por caso las que se le presentaren. En
cualquier caso, la cuestién que ha de examinar e Grupo Especia es la de la conformidad del
Reglamento de las CE con los Acuerdos de la OMC, no la de s otros Miembros de la OMC
cumplirian las condiciones impuestas por una medida incompatible con la OMC.

161. Nueva Zelandia proporciona los medios legades para la proteccion de las indicaciones
geogréficas, segun lo dispuesto por € articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, por medio de su
legislacion sobre marcas de fébrica o de comercio (incluida la relativa a marcas colectivas y marcas
de certificacidn), y de su legidacidon de proteccion de los consumidores (Ley de Comercio Led,
normas de responsabilidad por imitacion fraudulentaen e common law). Esos medios legales estan a
disposicién de todas las partes interesadas independientemente de su nacionalidad. Toda indicacién
geogréafica (que cumpla los requisitos para € registro) puede registrarse como marca de fabrica o de
comercio presentando una solicitud, incluso por Internet, directamente a la Oficina de la Propiedad
Intelectual de Nueva Zelandia. Toda parte interesada puede asmismo dirigirse directamente a la
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Oficina de la Propiedad Intelectua para oponerse a registro de una marca de fébrica o de comercio o
solicitar su invalidacion. En e caso de indicaciones geogréficas diferentes de las registradas como
marcas de fébrica o de comercio, los nacionales de cualquier pais pueden incoar procedimientos ante
los tribunales neozelandeses para hacer valer sus derechos en virtud de la Ley de Comercio Led

de 1986 y de la normas de responsabilidad por imitacion fraudulenta en € common law. E
Parlamento de Nueva Zelandia ha promulgado una Ley de Indicaciones Geogréficas que todavia no
ha entrado en vigor.

162. Nueva Zelandia sostiene que, en virtud del parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo sobre los
ADPIC, todos los Miembros de la OMC han de cumplir € parrafo 1 del articulo 2 del Convenio de
Paris. Todos los Miembros de la OMC son, pues, "paises de la Union" para los fines de ese articulo
del Convenio de Paris, incorporado a Acuerdo sobre los ADPIC.

163. Nueva Zelandia sefida que en € parrafo 1 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC se
definen las indicaciones geogréficas como indicaciones que "identifiquen un producto como
originario del territorio de un Miembro o de una regidén o localidad de ese territorio, cuando
determinada calidad, reputacién u otra caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a
su origen geogréfico”. Por definicion, pues, una indicacion geografica estd relacionada con un
determinado producto, por lo que laindicacion y € producto estén inextricablemente vinculados. El
Reglamento de las CE presupone que de las indicaciones geogréficas registradas se derivan ventagjas
comerciales para los productos correspondientes, o, en otras palabras, que las condiciones de vertase
ven positivamente afectadas por € hecho de que los productos estén distinguidos por indicaciones
geogréficas registradas. Como resultado de la diferencia de trato entre los nacionales de las CE y los
nacionales de Miembros de la OMC, solo los productos distinguidos por una indicacion geografica
registrada de las CE pueden acceder a las ventgjas comerciales que seguin las Comunidades Europeas
se derivan de la proteccion a amparo del Reglamento de las CE. Puesto que no tiene acceso a esas
oportunidades, € producto extranjero similar recibe un trato menos favorable. Nueva Zelandia
considera que las pruebas de la situacion desventgjosa en que se encuentran los extranjeros para
solicitar proteccion de indicaciones geogréficas determinadas u oponerse a €ella es pertinente para la
cuestion de s productos similares reciben un trato menos favorable.

164.  En virtud de la legidacion de Nueva Zelandia sobre marcas de fébrica o de comercio, una
marca de fabrica o de comercio (incluida una indicacion geogréfica parala que se haya solicitado €

registro como marca de fabrica o de comercio) que por |o demés se consideraria idéntica o smilar a
una marca registrada con anterioridad puede registrarse si: 1) € titular de la marca de fabrica o de
comercio registrada da su consentimiento a registro de la marca posterior; 0 ii) € Comisario de
Marcas de Fabrica o de Comercio (o € tribunal competente) considera que se trata de un caso de uso
concurrente de buena fe o que se dan otras circunstancias especiales que justifican € registro de la
marca. Para esa determinacion, € Comisario de Marcas de Fabrica o de Comercio (o € tribunal

competente) tomara en consideracion, entre otros factores, si hay probabilidad de confusion, e grado
de confusién, y s se ha demostrado que se haya dado en la préctica esa confusién. Una marca de
fébrica o de comercio registrada puede usarse para fines de publicidad comparativa, a condicién de
gue ese uso sea acorde con las consideradas practicas honestas en materia industrial o comercia. El
uso de un signo (incluida una indicacion geogréfica) no constituira infraccion de una marca de fébrica
o0 de comercio s, de conformidad con las précticas honestas en materiaindustrial o comercial e signo
se usa para indicar € apellido de una persona, € lugar donde desarrolla su actividad, o € tipo, la
calidad, €l origen geogréfico u otras caracteristicas de los bienes 0 servicios. S € uso de lamarca de
fébrica 0 de comercio puede inducir a error o da lugar a probabilidad de confusion, ese uso
probablemente no se considerara "acorde con las précticas honestas”.

165.  En Nueva Zelandia no se permite € uso concurrente de indicaciones geogréficas con marcas
de fébrica 0 de comercio anteriores s entrafia una violacion de la Ley de Marcas de Fébrica o de
Comercio o delaLey de Comercio Leal o congtituye un delito de imitacion fraudulentaen € common
law. La posbilidad de confusion es un factor relevante en los tres casos. La Ley de Marcas de
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Fabrica o de Comercio (articulo 89) permite incoar procedimientos por infraccién en relacion con e
uso de signos idénticos o similares a marcas de fébrica 0 de comercio registradas cuando ese uso dé
lugar a probabilidad de confusion (obsérvese, sin embargo, que existe presuncion de infraccion en la
Ley de Marcas de Fabrica o de Comercio cuando se utiliza en relacion con bienes idénticos una marca
idéntica a una marca de fébrica 0 de comercio registrada). La Ley de Comercio Led (articulo 9)
prohibe las actividades comerciales que induzcan o puedan inducir a confusién o engafio, y la figura
de la imitacion fraudulenta tiene por objeto impedir la representacion erronea a que puede dar lugar
una marca engafiosamente similar.  Una indicacion geogréfica no puede recibir proteccién como
marca de fébrica o de comercio protegida si su uso dalugar a probabilidad de confusién, en particular
con una marca registrada con anterioridad (articulos 17 y 25 de la Ley de Marcas de Fabrica o de
Comercio).

166. Nueva Zelandia considera que la distincion entre legidacion imperativa y legidacion
discrecional es de aplicacion limitada en relacion con e Acuerdo sobre los ADPIC. Como sefido €
Organo de Apelacion en € asunto Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley de Asignaciones, la
caracterizacion de la legidacion como imperativa o discrecional no es la Unica cuestion pertinente
para lalabor de un grupo especia.®’ La constatacion de que lalegislacion es discrecional no debe ser
d eemento concluyente para determinar S un Estado ha cumplido las normas de la OMC. En
particular, los "obstaculos suplementarios' del Reglamento de las CE que ponen a los extranjeros en
situacion de desventgjay vulneran € principio de trato nacional se aplican independientemente de que
esa legidacion se considere o no "discrecional”. Ademés, la concesién de derechos de propiedad
intelectual entrafia necesariamente un elemento discrecional, como ocurre, por gemplo, con la
iniciacion de investigaciones antidumping. Los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC se verian
socavados S se eximiera a las Comunidades Europeas de sus obligaciones dimanantes del Acuerdo
sobre los ADPIC porque su legislacion de aplicacion es discrecional.  Nueva Zelandia sefidla que
tanto la obligacion de prohibir determinadas medidas como la de adoptar determinadas medidas son
vinculantes e imperativas para los Miembros de la OMC, ya se estipulen en € Acuerdo sobre los
ADPIC 0 en otros Acuerdos de la OMC. Por consiguiente, Nueva Zelandia no considera gue la
jurisprudencia de la OMC sobre la distincién entre legisacion imperativa y legislacion discreciona
haya de aplicarse en forma diferente en funcién de s la obligacion de que se trata consiste en la
prescripcion o en la prohibicién de determinadas medidas.

. TERRITORIO ADUANERO DISTINTO DE TAIWAN, PENGHU, KINMEN Y MATSU

1. Introduccion

167.  El Teritorio Aduanero Distinto de Taiwan, Penghu, Kinmen y Matsu (denominado en lo
sucesivo "Taipel Chino") tiene un interés comercia y sistémico en la interpretacion adecuada del
Acuerdo sobre los ADPIC, y en particular de las prescripciones de trato nacional contenidas en €
Acuerdo sobre los ADPIC y en & Convenio de Paris, de la prescripcién de trato NMF contenida en €
Acuerdo sobre los ADPIC, y de la relacidn entre las indicaciones geogréficas ("1G") y las marcas de
fébrica o de comercio.

2. Trato nacional

168.  El trato naciond es una obligacion fundamenta establecida desde hace mucho tiempo en el
sistema multilateral de comercio. Las Comunidades Europeas pasan totalmente por dto € hecho de
gue la proteccion de la propiedad intelectua desempefia un papel en las disposiciones de trato
nacional. Al citar €l parrafo concreto del informe del Grupo Especial encargado de examinar €
asunto Indonesia - Automdviles en € que se sefida que no deben atribuirse a ninguna disposicion

47 Véase el informe del Organo de Apelacién sobre el asunto Estados Unidos - Articulo 211 de la Ley
de Asignaciones, parrafo 260.
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obligaciones que no se contemplan en €lla, las Comunidades Europeas parecen sugerir también que la
proteccion de los derechos de propiedad intelectual no es en realidad un objetivo del Acuerdo sobre
los ADPIC, por lo que no hay que suponer que serefiere aellae parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo
sobre los ADPIC. Los redactores del parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del

parafo 1 del articulo 2 del Convenio de Paris reconocen que, en € contexto de la proteccion de la
propiedad intelectual, no puede separarse a los nacionales de |os derechos de propiedad intelectual de
los que son titulares. Conceptualmente resultaria ilégica la concesion de trato naciona a nacionales
no titulares de derechos de propiedad intelectual. Anaogamente, la obligacién de trato nacional no se
refiere alos derechos de propiedad intelectual en si mismos, sino a los nacionales que son titulares de
es0s derechos. Las dos disposiciones sobre trato naciona resultarian sencillamente incomprensibles
s no se refirieran ala proteccion de la propiedad intelectua. Ademés, € parrafo 1 ddl articulo 3 del

Acuerdo sobre los ADPIC y € parrafo 1 del articulo 2 del Convenio de Paris no especifican €l origen
de la propiedad intelectual de la que son titulares los "nacionales’. Las disposiciones bre trato
nacional se centran en los nacionales que tienen una propiedad intelectual que registrar o derechos que
hacer valer, no en € origen de la propiedad intelectual. El trato nacional se aplica por igual en todos
los casos, ya se trate de naciondes del pais titulares de derechos de propiedad intelectua nacionales,

de nacionales del pais titulares de derechos de propiedad intelectua extranjeros, de nacionaes

extranjeros titulares de derechos de propiedad intelectual nacionales, o de nacionales extranjeros
titulares de derechos de propiedad intelectual extranjeros.

169. Con € fin de ilustrar como se aplica en € presente caso la obligacion de trato naciona
dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de Paris, € Taipel Chino presenta el
siguiente gréfico:

IGdelas CE |G extracomunitaria
Nacional de las CE Nacional de las CE

3

4
IGdelas CE | G extracomunitaria
Nacional extracomunitario Nacional extracomunitario

170. Las cuatro casllas representan los cuatro casos posibles. Las Comunidades Europess,
centrando su interpretacion exclusivamente en los nacionales, sostienen en esencia que pueden
establecer discrecionalmente un conjunto de normas separadas para las indicaciones geograficas no
comunitarias y discriminar contra éstas Para las Comunidades Europeas, las casillas 1y 2 son
completamente independientes de las casillas 3y 4. En su opinidn, mientras € naciona de lacasilla2
reciba un trato no menos favorable que € nacional delacasillal, y €l nacional de la casilla 4 reciba
un trato no menos favorable que € naciona de la casilla 3, se cumple con la obligacion de trato
nacional Sin embargo, como ya se ha sefidado, la obligacidn de trato naciona segin € Acuerdo
sobre los ADPIC y e Convenio de Paris presenta dos elementos vinculados entre si, y las cuatro
casillas han de examinarse en su conjunto. Eso significa que ninguna de las casillas 2, 3 'y 4 puede
recibir un trato menos favorable que lacasillal. Por lo tanto, € Grupo Especia ha de examinar s €
Reglamento de las CE da lugar a que cualquiera de las casillas 2, 3 6 4 reciba un trato menos
favorable que lacasillal. Si se aplicara un trato menos favorable incluso a una sola de las casillas, €
Reglamento de las CE vulneraria la obligacién de trato nacional El Taipei Chino coincide con las
comunicaciones de los Estados Unidos y de Australia en sus andlisis de como € articulo 12 del
Reglamento de las CE tiene por resultado la concesion de un trato menos favorable a los nacionales de
paises extracomunitarios. Puesto que en la préctica los casos representados por las casillas 2 'y 3 son
infrecuentes, bastaria examinar la conformidad del Reglamento de las CE en relacion con € caso dela
caslla 4. Aplicando los mismos argumentos que formularon los dos reclamantes respecto del
articulo 12 del Reglamento de las CE, & Grupo Especial podria constatar que €l caso representado en
lacasilla 4 congtituye una violacion flagrante.
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171.  El Taipe Chino coincide también con los Estados Unidosy Australiaen que € apartado 1 del
articulo 12 del Reglamento de las CE impone condiciones a los Miembros de la OMC a cambio de
reconocer |as indicaciones geogréficas de paises extracomunitarios. Esas condiciones contravienen €l
parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y € pérrafo 1 del articulo 2 del Convenio de
Paris. Las Comunidades Europeas condicionan la proteccion de las indicaciones geogréficas, que
constituye una obligacion explicitamente establecida por € articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC,
a requisitos de reciprocidad y equivalencia. Esos requisitos no se contemplan en la Seccion 3 de la
Parte || del Acuerdo sobre los ADPIC, referente a las indicaciones geogréficas, ni en ninguna otra
disposicion del Acuerdo sobre los ADPIC, como condiciones previas para cumplir una obligacion
expresa del Acuerdo sobre los ADPIC. Ademés, € apartado 3 del articulo 12 del Reglamento de las
CE edtipula que "[IJa Comisién comprobara si un tercer pais cumple las condiciones de equivalenciay
S ofrece garantias, a peticion del pais de que se trate, con arreglo a apartado 1 del presente articulo 1,
habida cuenta de su legidacion interna”. Por |o tanto, aungue un Miembro de la OMC considere que
su pliego de condiciones, sus estructuras de control, € procedimiento de oposicion y la proteccion de
las indicaciones geogréficas de las CE son equivalentes, corresponde en Ultima instancia a las
Comunidades Europeas determinar s se han cumplido las condiciones de equivalencia. Las
Comunidades Europeas todavia no han indicado qué entienden por "equivaencia', pero la existencia
de ese requisito de aprobacion por la Comision parece indicar que |os criterios son exigentes.

172.  Enesencia, las Comunidades Europeas exigen alos demés Miembros de la OMC que adopten
un sistema de proteccion de las indicaciones geograficas sustancialmente similar, si no idéntico, a de
las Comunidades Europeas, y que estén dispuestos a aceptar autométicamente todas las indicaciones
geogréficas de las CE. Al imponer las condiciones de reciprocidad y equivalencia, las Comunidades
Europeas pasan por alto € hecho de que la segunda frase del parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo
sobre los ADPIC dispone que "los Miembros podran establecer libremente e método adecuado para
aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistemay préactica juridicos’,
y que d articulo 22 dd Acuerdo sobre los ADPIC no especifica los "medios legdes' para la
proteccién de las indicaciones geogréficas. A ese respecto, € Taipei Chino esta de acuerdo con los
Estados Unidos en que e Acuerdo sobre los ADPIC reconoce més de un sistema aceptable de
proteccion de las indicaciones geograficas. Ademés, la reciprocidad y la equivalencia pueden
abordarse més adecuadamente en e contexto de las negociaciones bilaterales o multilaterales, s las
Comunidades Europeas desean hacerlo. Lo que no procede es convertirlas en condiciones para €

cumplimiento de la obligacion, estipulada explicitamente en el Acuerdo sobre los ADPIC, de otorgar
trato nacional alos productores extranjeros en lo referente a la proteccion de la propiedad intelectual.

Ademés, s un Miembro, como las Comunidades Europeas, considera que otro Miembro no garantiza
la proteccién de las indicaciones geogréficas estipulada en € Acuerdo sobre los ADPIC, lo que
procede es recurrir a mecanismo de solucion de diferencias de la OMC, no denegar € trato nacional.

Esas condiciones de reciprocidad y equivalencia son sencillamente obstacul os suplementarios que han
de superar los Miembros de la OMC para que |os productores titulares de indicaciones geogréficas de
sus territorios puedan obtener proteccion en las Comunidades Europeas. Esos obstaculos
suplementarios representan una carga adiciona para los nacionaes de paises extracomunitarios que
tratan de registrar y hacer \eler dentro de las Comunidades Europeas indicaciones geogréficas de
fuera de las Comunidades, en comparacién con |os requisitos impuestos a los nacionales de las CE.
Por consiguiente, € Reglamento de las CE viola las disposiciones de trato nacional del parrafo 1 del

articulo 3 del Acuerdo sobrelos ADPIC y del parrafo 1 del articulo 2 del Convenio de Paris.

3. Trato NMF

173. El Taipel Chino también comparte la opinién de los Estados Unidos y de Australia de que,
ademéas de la obligacion de trato nacional dimanante del Acuerdo sobre los ADPIC, € Reglamento de
las CE incumple la obligacion de trato NMF establecida en € mismo Acuerdo. Hay que sefidar, ala
luz de los argumentos presentados anteriormente en relacion con e trato nacional, que la obligacion
de trato NMF respecto de los nacionades debe examinarse, en lo referente a la proteccion de la
propiedad intelectual, desde la perspectiva de los nacionales titulares de derechos de propiedad
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intelectual. Andogamente, como se ha observado en relacion con la obligacion de trato nacional en el
Acuerdo sobre los ADPIC y en & Convenio de Paris, € articulo 4 no puede interpretarse como una
obligacion exclusivamente para los nacionales.

174.  El gréfico presentado supra en relacion con € trato nacional puede modificarse ligeramente
para utilizarlo en € presente contexto:

| G aprobada |G no aprobada
Nacional aprobado Nacional aprobado
1(3
2|4
| G gprobada | G no aprobada
Nacional no aprobado Nacional no aprobado

175.  Eneste gréfico se muestra como puede realizarse la comparacion del trato NMF. Enlo que se
refiere a la proteccion de la propiedad intelectual, la obligacion de trato NMF requiere en principio
gue € Miembro en cuestion otorgue e mismo trato a los nacionaes de todos los demés Miembros.
Por consiguiente, la premisa basica del cuadro es que tanto la indicacién geografica como € nacional
son extracomunitarios (el Taipei Chino no se pronuncia sobre la cuestion planteada por los
reclamantes de que los miembros de las Comunidades Europeas que son también Miembros de la
OMC deben considerarse como Miembros de la OMC que no son miembros de las Comunidades
Europeas a efectos del trato NMF). El término "naciond" se usa en € cuadro de la misma manera que
en d aticulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero teniendo presente la premisa mencionada. Los
términos "aprobado” y "no aprobado” se refieren a sistema de aprobacion previsto en los apartados 1
y 3 dd aticulo 12 de Reglamento de las CE, en virtud del cua puede recibir proteccion en las
Comunidades Europeas una indicacion geogréfica de un pais tercero una vez que la Comision de las
CE haya determinado que se han satisfecho las "condiciones de equivaencia’. "Aprobado/a’
significa, pues, que la indicacion geogréfica o € nacional de un Miembro de la OMC satisface en
opinion de la Comisién de las CE las condiciones estipuladas en € apartado 1 del articulo 12. En
cambio, "no aprobado/a’ significa que la indicacion geogréfica o € naciond de un Miembro de la
OMC no satisface en opinion de la Comision de las CE las condiciones estipuladas en € apartado 1
dd articulo 12. Laindicacion geograficay e nacional pueden ser originarios de paises diferentes, por
lo que se hanincluido lascasillas2y 3.

176.  En virtud del principio de trato NMF, los casos representados en las casillas 2, 3y 4 deben
recibir todos de las Comunidades Europeas € mismo trato que lacasilla 1, pues de lo contrario las
Comunidades Europeas incumplirian su obligacion. Tras otorgar proteccion plena a amparo del

Reglamento de las CE a los nacionaes de un Miembro aprobado de la OMC con indicaciones
geogréficas originarias del territorio de ese Miembro, las Comunidades Europeas no pueden denegar
lamisma "ventaja, favor, privilegio o inmunidad” alos nacionaes de otros Miembros de la OMC con
indicaciones geogréficas originarias de otros territorios. Sin embargo, eso es precisamente 1o que
hace el Reglamento de las CE. Unavez mas, en lacasilla4 se muestra en qué caso € Reglamento de
las CE incumple flagrantemente la obligacion de trato NMF.

4. Relacién entreindicacionesgeogr aficas y mar cas de fabrica o de comercio en € Acuerdo
sobrelosADPIC

177. A diferencia de otros tipos de propiedad intel ectual, como las patentes y el derecho de autor,
gue suelen ser conceptos independientes y manifestarse en formas diferentes, las marcas de fabrica o
de comercio y las indicaciones geogréficas estan estrechamente relacionadas. Unas 'y otras tienen la
finalidad coman de informar a los consumidores sobre |a procedencia del producto, e indirectamente
sobre su calidad. Como consecuencia de esa finalidad coman, indicaciones geogréficas y marcas de
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fébrica 0 de comercio pueden y suelen manifestarse en formas similares, es decir, como signos
prominentes y distintivos. La estrecha relacion entre indicaciones geogréficas y marcas de fébrica o
de comercio y la posibilidad de que se superpongan sus manifestaciones fisicas y su proteccion se
reconocen en €l Acuerdo sobrelos ADPIC. El parrafo 3 ddl articulo 22, € parrafo 2 del articulo 23y
el parafo 5 del articulo 24 abordan directamente la relacion entre indicaciones geogréficas y marcas
de fabrica o de comercio. La proteccion deriva de la necesidad de impedir que seinduzca a error alos
consumidores sobre la cualidades del producto, y por eso € acance de los derechos se define
claramente en e parrafo 1 del articulo 16 para las marcas de fébrica o de comercio y en € parrafo 2
dd articulo 22 para las indicaciones geogréficas.

178. Sin embargo, € texto de esas dos disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC debe
interpretarse en todo su acance en una forma que no sea fuente de conflicto. Ese criterio es coherente
con e principio establecido de la interpretacion de tratados internacionales, por € que "la
interpretacion ha de dar sentido y ha de afectar a todos los términos del tratado”. Ademés, "[€]l

intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga indtiles o redundantes clausulas o

parrafos enteros de un tratado".*® Una interpretacion o aplicacion de estas dos disposiciones que
entrafiara un conflicto haria inevitablemente indtil una de las disposiciones. Asi, € Grupo Especia
encargado de examinar € asunto Indonesia - Automdviles llegé a la conclusion de que "l derecho
internacional publico establece una presuncion contrariaal conflicto".* Sin embargo, e Reglamento
de las CE crea precisamente un conflicto de ese tipo al permitir que una indicacién geogréfica
registrada posteriormente se utilice al mismo tiempo que una marca de fabrica o de comercio anterior,
aungue ese uso de lugar a probabilidad de ®nfusién entre los consumidores. Por lo tanto, €

apartado 2 dd articulo 14 del Reglamento deniega €l derecho conferido a los titulares de marcas de
fébrica o de comercio por € parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Andogamente,
en virtud del apartado 3 del articulo 14 del Reglamento de las CE, solo se impide € registro de una
indicacion geogréfica potencia s la marca de fébrica o de comercio cumple las condiciones de
reputacion, renombre y duracion, por 1o que esa disposicion también deniega € derecho conferido a
los titulares de marcas de fébrica o de comercio por € parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobre los
ADPIC. El Reglamento de las CE tiene por resultado € establecimiento de una jerarquia entre

indicaciones geogréficas y marcas de fébrica o de comercio, mientras que en e Acuerdo sobre los
ADPIC las dos categorias de derechos tienen e mismo rango. Las indicaciones geogréficas de las
Comunidades Europess tienen precedencia sobre |as marcas de fabrica o de comercio, y la proteccion
gue se les otorga va en detrimento de la de las marcas de fabrica o de comercio. Esajerarquiano et
en absoluto contemplada en e Acuerdo sobre los ADPIC.

5. Puntos planteados en respuesta a las preguntas del Grupo Especial

179.  El Taipel Chino no tiene constancia de que ninguna persona 0 agrupacion haya presentado
jamés a las autoridades una solicitud de registro o una declaracion de oposicién a un registro con
arreglo ad Reglamento de las CE. En cuaquier caso, no considera que € que su Gobierno esté o no
dispuesto a transmitir a las Comunidades Europeas una solicitud o una declaracion de oposicion de
personas interesadas en una indicacion geogréfica, 0 esté 0 no en condiciones de hacerlo, tenga
pertinencia alguna para las cuestiones planteadas en la presente diferencia. En cualquier caso, €
Acuerdo sobre los ADPIC no entrafia para los Miembros obligacion alguna de cumplir con un
reglamento interno de las Comunidades Europeas. Las Comunidades Europeas pueden imponer esa
prescripcién a sus Estados miembros, pero exigir a los Miembros de la OMC que transmitan las
solicitudes de registro o las declaraciones de oposicién a registro, cuando no se establece esa
obligacion en € Acuerdo sobre los ADPIC, crearia un obstaculo suplementario para los no nacionales

8 Informe del Organo de Apelacién sobre el asunto Estados Unidos - Gasolina, DSR 1996:l,
pagina21.

“9 Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto Indonesia - Automdviles, parrafo 14.28.
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de las CE que desean registrar sus indicaciones geogréficas en las Comunidades Europess, 1o que
vulnera e parrafo 1 del articulo 3 del Acuerdo sobrelos ADPIC Yy € articulo 2 del Convenio de Paris.

180. Lalegidacion del Taipei Chino otorga a las marcas de fabrica o de comercio y a las marcas
colectivas de los nacionales de otros paises la misma proteccion que a las de sus propios nacionales, y
no contiene ninguna disposicién que impida a los nacionales de otros paises que dispongan de una
indicacién geografica potencial solicitar € registro de una marca de fabrica o de comercio o de una
marcacolectiva.

181.  El Taipei Chino consideraque lanota 1l dd Acuerdo sobrelos ADPIC tiene por objeto aplicar
el término "nacionales’ a los territorios aduaneros distintos de los Miembros de la OMC. Laprimera
frase de la nota degja claro que la definicion se aplica atodo el Acuerdo, a utilizar las palabras "en e
presente Acuerdo”. Ladefinicidn, por lo tanto, se aplica alas Comunidades Europeas, como territorio
aduanero digtinto, en lo referente a parrafo 1 del articulo 3 y a articulo 4 del Acuerdo sobre los
ADPIC. No existe ninguna razon logica para que € término "nacionales’ en e articulo 2 del

Convenio de Paris deba interpretarse en forma diferente que en & Acuerdo sobre los ADPIC en
relacion con las Comunidades Europeas. Es jurisprudencia asentada que los articulos 1 a12 y 19 del

Convenio de Paris se incorporaron a Acuerdo sobre los ADPIC. El articulo 3 del Acuerdo sobre los
ADPIC, que es ladisposicion paralelad articulo 2 del Convenio de Paris, se refiere explicitamente a
la aplicabilidad de las excepciones previstas en e Convenio de Paris. S términos clave como

"nacionales’ se interpretan en forma diferente en el Acuerdo sobre los ADPIC y en e Convenio de
Paris, resultara dificil, s no imposible, la incorporacién y la aplicabilidad directa de determinadas
disposiciones. Por consiguiente, a menos que exista una razén explicita para creer lo contrario, €

término "nacionales’ del articulo 2 del Convenio de Paris debe interpretarse de la misma manera que
en e Acuerdo sobre los ADPIC.

182. El Taipei Chino entiende que no existe conflicto entre el parrafo 1 del articulo 16 y €

parrafo 3 dd articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, y debe descartarse cualquier interpretacion en
ese sentido.  El principio establecido de interpretacion de tratados internacionales exige que cualquier
interpretacion confiera sentido y efecto a todas las disposiciones ddl tratado. Una interpretacion que
entrafiara un conflicto entre dos disposiciones invalidaria inevitablemente una de elas. Latercera
frase dd parrafo 1 del articulo 16 dice que "los derechos antes mencionados se entenderan sin

perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad”. Por o tanto, e "derecho exclusivo”
otorgado a las marcas de fébrica o de comercio en virtud del parrafo 1 del articulo 16 depende de
derechos existentes con anterioridad. Andogamente, y en forma paralela, |os derechos dimanantes de
la proteccion de las indicaciones geogréficas se restringen en € parrafo 5 del articulo 24, en €l que se
garantiza e derecho exclusivo ddl titular de una marca de fébrica o de comercio registrada con

anterioridad. La combinacion del parrafo 1 del articulo 16, € parrafo 3 del articulo 22 y € parrafo 5
del articulo 24 establece un sistema de proteccion en  que la existencia de un derecho anterior, ya se
refiera a marcas de fébrica o de comercio o aindicaciones geogréficas, impide € registro posterior de
marcas de fabrica o de comercio o indicaciones geogréficas que puedan confundir o inducir a error a
publico. El Reglamento de las CE crea un conflicto entre la proteccién de las marcas de fabrica o de
comercio e indicaciones geograficas donde no habria de existir conflicto alguno, al pasar por ato €

derecho exclusivo de los titulares de marcas de fabrica 0 de comercio anteriores y dar precedencia al
derecho de los titulares de indicaciones geogréficas. Esa jerarquia no se contempla en € Acuerdo
sobre los ADPIC.



