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A. NEGOCIACION SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA MULTILATERAL DE
NOTIFICACION Y REGISTRO DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS DE VINOS Y BEBIDAS
ESPIRITUOSAS

2. El Presidente recuerda que, de conformidad con el programa de trabagjo de los grupos de

negociacion para el periodo de septiembre a diciembre de 2010, ha celebrado consultas informales
sobre la forma de organizar la labor del Consgjo de los ADPIC en Sesidon Extraordinaria con las
delegaciones que patrocinan el documento TN/IP/W/10/Rev.2 y las que patrocinan la propuesta sobre
modalidades que figura en el documento TN/C/W/52, asi como con Hong Kong, China, el dia 14 de
octubre de 2010. A efectos de la transparencia y la no exclusion, e dia siguiente compartio el
resultado de esas consultas con todos los Miembros en una reunién informal de participacion abierta.

3. Recuerda asimismo que en la 262 reunion en Sesion Extraordinaria, celebrada el 10 de junio,
el Consegjo delos ADPIC estructur6 sus trabajos y sus debates en torno alas dos preguntas adicionales
gue é formul6 bajo & encabezamiento de las dos preguntas principales planteadas por su predecesor,
el Embajador Clarke, sobre las consecuencias o efectos juridicos del registro. Las razones que
llevaron a formular esas dos preguntas adicionales son las consideraciones que se exponen a
continuacion.  Es necesario que el grupo de negociacion deje de lado los debates retdricos. Si bien
hay varias cuestiones que son importantes para la negociacion, como, entre otras, la cuestion
fundamental de la participacion y el importante tema del trato especia y diferenciado, tiene la
impresion de que la cuestién de las consecuencias o efectos juridicos del registro representa el
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principal escollo. A fin de evitar los debates retdricos, considera que seria Util que las delegaciones se
concentren primeramente en las cuestiones con respecto a las cuales se sienten suficientemente
comodas, que son las normas y practicas actuales en sus propias jurisdicciones. Considera que este
enfoque ayudara a grupo de negociacion a percibir con mayor claridad las diferenciasy las esferas en
que tienen puntos en comun.

4, Dice que la finalidad de las dos preguntas adicionales es estructurar y focalizar las
deliberaciones en los elementos fundamentales del debate sobre las consecuencias o efectos juridicos
del registro y ayudar a comprender mejor las preocupaciones expresadas por algunos Miembros. No
se pretende que las preguntas adicionales conduzcan a una direccion particular ni prejuzgar los
resultados de los debates. Las delegaciones tienen la Ultima palabra. La primera pregunta adicional
se refiere a la forma en que las autoridades nacionales encargadas de las marcas de fabrica o de
comercio y de las indicaciones geogréaficas funcionan actualmente y la forma en que su
funcionamiento se veria afectado por las diferentes maneras de tener en cuenta la informacion
recogida en €l registro de las indicaciones geogréficas de vinos y bebidas espirituosas que se propone.
La segunda pregunta adicional se refiere a la forma en que las autoridades nacionales tratan
actualmente la fundamentacién de las alegaciones sobre el caracter genérico de un término en los
procedimientos de registro y de proteccion.

5. En su opinidn, e debate celebrado durante la reunién del 10 de junio fue muy informativo,
puesto gque permitio a las delegaciones explicar los procedimientos y las préacticas vigentes a nivel
nacional. Ahora se cuenta con un importante caudal de informacion, la cual, a su parecer, aumentara
y merecera un examen detallado. Habida cuenta de que algunas de las respuestas proporcionadas en
la reunidn anterior eran preliminares y que no todas las delegaciones pudieron facilitar respuestas
debido al escaso margen de tiempo disponible desde la formulacion de las preguntas adicionales,
sugiere seguir analizando las cuestiones en la presente reunion formal. De este modo, las
delegaciones que han presentado observaciones preliminares tendran la oportunidad de complementar
lainformacién, ajustarla o responder alas observaciones de otras delegaciones. Asimismo, instaalas
delegaciones que no han hecho uso de la palabra hasta ahora a proporcionar informacion sobre las
précticas vigentes en sus respectivas jurisdicciones.

6. También desea aclarar que se valorara cualquier otro medio por € gue los Miembros puedan
guerer intercambiar informacién sobre sus sistemas en la presente reunién, como estudios de casos,
supuestos hipotéticos 0 exposiciones, y que las delegaciones que deseen abordar otras cuestiones,
como la participacion y € trato especia y diferenciado, deben sentirse en libertad para hacerlo.

Primera pregunta adicional®

7. Antes de abordar la primera pregunta adicional, €l Presidente recuerda que, en la reunion de
junio, la delegacion de los Estados Unidos hizo sugerencias acerca de la "formulacién mas detallada
delaprimera preguntaadicional”. Esas sugerencias quedaron reflejadas en el parrafo 68 del actadela
reunion que figura en el documento TN/IP/M/26. A solicitud de la delegacion de los Estados Unidos,
se han puesto a disposicién de las delegaciones en la sala copias impresas de esas preguntas. Sugiere
gue, a abordar los diferentes elementos de las preguntas adicionales, la delegacion de los Estados
Unidos responda desde la perspectiva de su pais, a fin de que las otras delegaciones puedan
comprender mejor |as précticas vigentes en |os Estados Unidos.

1Al adoptar decisiones relativas a la proteccion de las indicaciones geogréficas y |las marcas de fébrica
o de comercio, ¢qué fuentes de informacion estan legalmente obligados a tener en cuenta los organismos
nacionales competentes y qué sanciones estén previstas en caso de que no 1o hagan? ¢Quedan automaticamente
abarcadas por esa obligacion legal las fuentes de informaci n adicional es recientemente disponibles?”
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8. La representante de Hong Kong, China dice que e hecho de compartir e intercambiar
informacion técnica ayudard a los Miembros a comprender mejor e funcionamiento de las
autoridades nacionales encargadas de las marcas de fabrica 0 de comercio y de las indicaciones
geogréficas, particularmente con respecto a la forma en que toman en cuenta la informacion.
Su delegacion ya ha compartido con los Miembros informacion acerca de su sistema nacional en una
intervencion que quedé reflejada en los parrafos 21 a 24 y 86 y 87 del acta de la reunion (documento
TN/IPIM/26). Considera que, en cierto momento, esos intercambios de informacién sobre los
sistemas nacionales deberian dar lugar a debates sobre la forma en que los sistemas vigentes podrian
tomar en cuenta un registro multilateral. En ese contexto, su delegacién opina que € documento de
salade Hong Kong, China, de 28 de octubre de 2009, podria ayudar a centrar el debate.

9. Ese documento de sala ilustraba el funcionamiento de la propuesta presentada por
Hong Kong, China mediante cuatro estudios de casos hipotéticos, referidos a las siguientes
situaciones:

- la notificacién y el registro no polémicos de una indicacion geogréfica de un
Miembro de la OMC participante, a nivel nacional e internacional;

- una |G polémica, resuelta a nivel naciona antes de su notificacion y registro a nivel
internacional, de un Miembro de la OMC participante;

- una IG que no puede protegerse y que ha sido excluida por un Miembro de la OMC
participante anivel nacional; y

- una notificacion y registro polémicos tanto a nivel internacional como nacional, que
finalmente se resuelven a nivel nacional en otro Miembro de la OMC participante.

10. Considera que este documento de sala puede ser de utilidad en los debates y dice que su
delegacion seguira tratando de tender puentes en la negociacion sobre el establecimiento de un
sistema de indicaciones geogréficas de vinos y bebidas espirituosas.

11. El representante de Tailandia dice que, con respecto a la primera pregunta adicional del
Presidente, al adoptar decisiones sobre la proteccion de las indicaciones geogréficas, € organismo
nacional de su pais esta obligado a tener en cuenta la informacion mencionada en la Ley sobre la
Proteccion de las Indicaciones Geogréficas de 2003 y en € Reglamento Ministerial de 2004. Sin
embargo, la Ley de Proteccién de las IG y el Reglamento Ministerial vigentes en Tailandia no prevén
especificamente las fuentes de informacion que el organismo nacional debe tener en cuenta al adoptar
esas decisiones. Por consiguiente, € funcionario competente puede también solicitar a solicitante 0 a
otras partes interesadas que presenten una declaracién o aporten pruebas complementarias. Cuando se
necesita la opinidn de un experto en la materia relacionada con el asunto que se ha de determinar, €
registrador debe remitir el asunto a los expertos para su examen. Si la autoridad omite hacerlo, €
solicitante puede presentar una reclamacion al organismo nacional para que éste adopte medidas
administrativas. Si la decision administrativa no satisface a solicitante, éste puede proseguir € caso
presentando una reclamacion al tribunal administrativo. La legislacion no obliga al organismo
nacional a tomar en cuenta la informacion recientemente disponible. Si una parte interesada o un
funcionario competente solicitara al registrador que tuviera en cuenta la informacién recientemente
disponible, e organismo naciona examinaria esa informacion y la haria llegar a la Junta de
Indicaciones Geogréficas para que ésta decidiera si es preciso corregir o revocar lalegislacion relativa
alas indicaciones geogréficas.

12. La representante de Turquia dice, con respecto a la primera pregunta adicional, que ademéas
de su régimen especifico para la proteccion de las marcas de fabrica o de comercio, Turquia ha
establecido un sistema sui generis para la proteccion de las indicaciones geogréficas. Actualmente,
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tanto las marcas de fébrica o de comercio como las indicaciones geogréficas estdn protegidas en
virtud de un decreto, pero actualmente se encuentran pendientes en el Parlamento dos proyectos de
ley distintos sobre esas esferas.

13. Con respecto a la proteccion de las indicaciones geogréficas €l articulo 9 del Decreto 555
establece que, tras el examen y la aceptacion de las |G, en caso necesario 0 Si se presenta una objecién
después de efectuada la publicacién conforme al articulo 11, el Instituto de Patentes de Turquia puede
exigir que una 0 més instituciones publicas, universidades o instituciones privadas independientes
examinen lasolicitud. Lalegislacion no especificalos nombres de esas instituciones. Segun laindole
de la solicitud, puede solicitarse la opinién de instituciones locales 0 de institutos de investigacion.
Esas ingtituciones sdlo proporcionan asesoramiento y no se pronuncian sobre la cuestion de s la
materia objeto de la solicitud constituye 0 no unaindicacion geogréafica.

14, Con respecto al procedimiento para la tramitacion de solicitudes de marcas de fabrica o de
comercio, lalegislacion no especifica fuentes de informacion. Un motivo absoluto parala denegacion
de una solicitud de marca de fabrica o de comercio es que €l signo sea idéntico o tan similar que dé
lugar a confusién con una marca de fébrica 0 de comercio anterior relacionada con un tipo de
producto o servicio que sea idéntico o e mismo. En ese contexto, los examinadores consultan una
base de datos que se establecid en 2005. De conformidad con el articulo 7, relativo ala proteccion de
las marcas de fébrica o de comercio, en Turquia se aplican algunos criterios bésicos. Dice que,
ademas, se encuentra en curso un proyecto de hermanamiento con la Unidn Europea, en cuyo marco
e Instituto de Patentes de Turquia estd elaborando directrices més extensas y detaladas, que se
publicarén unavez concluido €l proyecto.

15. La representante de Australia dice que su delegacion proporciond respuestas preliminares ala
pregunta del Presidente en junio, pero que ahora esta en condiciones de responder en mayor detalle.
Su delegacion considera que la pregunta adicional del Presidente permite alos Miembros analizar con
maés detenimiento la informacion que los sistemas nacionales tienen en cuenta a determinar la forma
en gue en sus regimenes nacional es de proteccion de la propiedad intelectual se tratala cuestion de los
nombres comunes y |os nombres genéricos. Sin embargo, su delegacion considera que lareferencia a
"legalmente obligados' y "sanciones’ es relativamente limitada. Por consiguiente, su delegacion ha
elaborado sus respuestas basandose en € sistema de Australia, que incluye tanto aspectos que no son
legalmente vinculantes como aspectos que se basan en laley.

16. Con respecto a la primera pregunta adicional, dice que, para registrar una marca de fabrica o
de comercio en Australia, los examinadores de marcas de fébrica o de comercio determinan, de
conformidad con € articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, s el signo es capaz de distinguir
productos o servicios en €l mercado. Sobre la base de la legislacion y de las directrices para la
préctica, los examinadores procuran determinar el modo en que el término se utiliza o se entiende
corrientemente en el mercado. Para determinar si una marca de fébrica o de comercio es capaz de
distinguir los productos o servicios especificados hay que evaluar si € término es intrinsecamente
susceptible de distinguir un producto o servicio concreto en €l mercado. Un término no puede ser
intrinsecamente susceptible de distinguir productos si tiene un significado corrientemente admitido.
En general, Australia protege las indicaciones geogréficas mediante marcas de certificacion, que se
diferencian de las marcas de fabrica o de comercio ordinarias en que tienen que ser susceptibles de
distinguir los productos y servicios certificados de los productos y servicios no certificados. Esa
marca certifica que los productos tienen, por egemplo, un determinado nivel de calidad o de precision,
0 una composicién o un origen geogréfico particular.

17. De conformidad con la préctica establecida, |os examinadores reciben una formacion que les
permite evaluar la percepcién de los consumidores al determinar la probabilidad de que otros
comerciantes necesiten el signo o indicacién, en e curso de sus operaciones comerciales normales,
para identificar sus productos similares. En el derecho australiano, una decision relativa a un examen



TN/IPIM/27
Pagina5

constituye una decision administrativa. Los examinadores utilizan diversas fuentes y recursos
corrientes para determinar s las marcas de fébrica o de comercio, incluidas las marcas de
certificacion, son susceptibles de distinguir un producto o servicio concreto. Esos recursos son, entre
otros, las consultas en diccionarios, las consultas en gacetas, la informacion del sector, la utilizacién
por muchos comerciantes como término descriptivo, las busguedas en Internet, las decisiones
adoptadas en otras jurisdicciones, las observaciones presentadas por los solicitantes y las
observaciones de terceros.

18. Con respecto alas sanciones aplicables en caso que los examinadores omitan tomar en cuenta
lainformacion, Australia no aplica sanciones a los examinadores de marcas de fébrica o de comercio
sino que prevé la posibilidad de presentar recursos. S un interesado no esta satisfecho con la
actuacion del examinador en relacién con una marca de fabrica o de comercio, puede impugnar su
decision a través de un proceso de audiencia administrativa. También se dispone de otros
mecanismos de recurso através de los tribunales, que pueden rechazar la solicitud de marca de fabrica
0 de comercio. Se puede recurrir contra las decisiones adoptadas en las audiencias ante el tribunal
competente. Puede que en ese procedimiento se constate que una solicitud se refiere a un término que
es aceptado como genérico.

19. En cuanto ala cuestién de tomar en cuenta las nuevas fuentes de informacion, lainformacion
recientemente disponible puede tomarse en cuenta de diferentes maneras. Si la informacion nuevay
adicional se obtiene de observaciones formuladas por terceros, puede tomarse en cuenta. Un tercero
puede formular una observacién mediante la presentacion de una carta a la oficina competente con €l
objeto de impedir el registro, explicando los motivos del caso. Lainformacién contenida en esa carta
se puede tener en cuenta, pero la oficina no esta obligada a actuar en base a élla. En tal caso, la
oficina no se comunica con €l tercero acerca de los asuntos en cuestion, pero si informa de que, si la
oficina aceptase la solicitud, €l registro podria ser impugnado. También es posible proporcionar
nueva informacién en apoyo del registro mediante pruebas aportadas por terceros. Si, después de la
aceptacion pero antes del registro de la marca de fabrica o de comercio, hay disponible informacién
nueva y adicional, puede tomarse en cuenta en € marco de un procedimiento de revocaciéon o de
oposicién a registro. Cualquier persona puede oponerse a registro de una marca de fabrica o de
comercio invocando determinadas razones, que comprenden casi todas aquellas que podrian haber
motivado el rechazo de una solicitud durante el examen, como asi también algunas otras.

20. Por dltimo, si después de efectuado el registro se dispone de informacion nuevay adicional,
es posible emprender una accién judicial. En Austraia, las acciones judiciales relacionadas con la
nueva informacién comprenden las acciones de rectificacion encaminadas a obtener la modificacion o
la cancelacion de la marca de fabrica o de comercio. Es posible entablar acciones judiciales
invocando cualquiera de los motivos prescritos que inicialmente podrian haber dado lugar a una
oposicion. Si una marca de fabrica o de comercio registrada contiene o consiste en un signo que llega
a ser de aceptacion general en el sector comercia pertinente como signo gque describe o es el hombre
de un articulo, sustancia o servicio determinado, y no de un producto o servicio procedente de una
fuente comercial particular, € titular registrado pierde el derecho exclusivo de utilizar o de autorizar a
otras personas a utilizar la marca de fabrica o de comercio en relacion con ese articulo, sustancia o
servicio particular.

21. El representante de Nueva Zelandia dice que su delegacion sigue apoyando el método de
trabajo que € Presidente ha descrito en su introduccién. Nueva Zelandia ya ha respondido a las
preguntas adicionales en la reunion precedente, y sefiala que el acta de la reunién, que figura en €l
documento TN/IP/M/26, refleja adecuadamente esa intervencion. En relacion con la primera pregunta
adicional, desea invitar alos Miembros a que consulten los parrafos 29 a 38 del acta de esa reunion.
En lugar de reiterar esas declaraciones, dice que a su delegacién le complacera dar més detalles o
nuevas explicaciones en caso que los Miembros deseen formular preguntas concretas.
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22. Con e mismo animo, su delegacién agradeceria recibir aclaraciones con respecto a algunas
declaraciones formuladas durante la Ultima reunion. La primera pregunta se relaciona con la
declaracion de la Union Europea sobre la cuestion de las directrices para las autoridades nacionales
con respecto a las consecuencias que han de sacarse de las consultas ef ectuadas a diversas fuentes de
informacion. La delegacion de la Union Europea ha destacado, como se reflegja en el parrafo 20 del
acta de la reunion, que no bastaria con sdlo prever una consulta, porque para que esa fuente fuera
verdaderamente pertinente, las autoridades competentes tendrian que tener directrices claras y
juridicamente vincul antes sobre las consecuencias que han de sacarse de esa consulta.

23. La Uni6n Europea también se ha referido a las fuentes de informacion que la Comision
consulta a adoptar decisiones. En el parrafo 11 del acta, ha mencionado que los servicios de la
Comisién examinan la informacién contenida en el expediente de solicitud de la IG y que también
pueden consultar y tener en cuenta las demas fuentes de informacién que estimen pertinentes.
Teniendo en cuenta que la Unién Europea sugirié que se establezcan directrices juridicamente
vinculantes sobre las consecuencias que debe tener la consulta de las fuentes de informacion, formula
las siguientes preguntas: primero, ¢cuéles son las directrices claras y juridicamente vinculantes sobre
las consecuencias que han de sacarse de la consulta del expediente de solicitud?;, segundo, ¢cudes
son las directrices claras y juridicamente vinculantes sobre las consecuencias que han de sacarse de la
consulta de las demas fuentes de informacion que se estimen pertinentes?, y tercero, ¢qué
disposiciones establecen esas consecuencias juridicamente vinculantes, en la reglamentacion de la UE
0 en otro texto?

24. La segunda pregunta de su delegacién se relaciona con la forma en que los examinadores de
indicaciones geogréficas o de marcas de fébrica 0 de comercio evallan la informacién procedente de
diversas fuentes cuando adoptan la decision. Como sefidd su delegacion en la Ultima reunion,
Nueva Zelandia piensa que es importante que los examinadores gocen de discrecion en cuanto a la
manera de ponderar |os distintos elementos de informacidn procedentes de diferentes fuentes en cada
caso, y no que estén obligados a considerar que una fuente particular de informacion es més
importante que cualquier otra fuente o cualquier otra prueba que se les presente. Con respecto a esta
cuestion, en el parrafo 11 del acta de la Ultima reunion la delegacion de la Unidn Europea se refirio a
examen de oficio de una solicitud y a un proceso de objecion en € que los terceros pueden presentar
objeciones debidamente fundamentadas. La delegacion de la UE sefidé que, en funcion de toda la
informacion disponible, la Comisién decidiria otorgar la proteccion o denegar la solicitud. Pregunta
como la Comision pondera | os diferentes elementos de informacion mencionados en esa declaracion,
y si la Comision esté obligada a dar mayor peso a una de esas fuentes de informacién o si goza de la
discrecion de ponderar esas pruebas como estime pertinente seglin cada caso.

25, La representante del Taipei Chino dice, con respecto a la primera pregunta adicional, que su
delegacion desearia desarrollar las respuestas preliminares proporcionadas en la dltima reunion.
Como ya ha sefialado, €l Taipei Chino protege las indicaciones geograficas mediante varios
mecanismos, y uno de los principales es el régimen de las marcas de fabrica o de comercio. En €
caso de las solicitudes de registro de marcas de fabrica o de comercio, marcas de certificacion o
marcas colectivas, los examinadores de la propiedad intelectual se guian por las normas establecidas
en la Ley de Marcas de Fabrica o de Comercio y en los reglamentos o directrices de examen
pertinentes destinados a orientar sus procedimientos y sus decisiones importantes. Con arreglo a esa
legisdlacion, al examinar una solicitud, €l examinador debe consultar la base de datos de marcas de
fébrica o de comercio existente, establecida por la Oficina de la Propiedad Intelectual, asi como
cualquier otra informacion disponible, con inclusién de pruebas objetivas obtenidas en diccionarios,
boletines oficiales, diarios, periédicos y revistas. S se ponen a disposicion nuevas fuentes de
informacion, por ejemplo, si se estableciera una nueva base de datos basada en |a propuesta conjunta
sobre el sistema multilateral de notificacion y registro de indicaciones geogréficas de vinos y bebidas
espirituosas, esa informacion se sumaria automaticamente a las fuentes de informacion que se han de
examinar. Dice que, si un solicitante esta en desacuerdo con una decisién de denegacion de la Oficina
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de Propiedad Intelectual, puede interponer un recurso administrativo y continuar litigando por otros
medios para lograr que se establezca que la decision es contraria a la ley y que deberia revocarse.
Uno de los motivos que justificaria la interposicion de un recurso puede ser €l hecho de que €
examinador no haya tomado en cuenta algun elemento de informacion importante.

26. El representante del Japdn dice que su delegacidn acoge con satisfaccion el debate técnico en
curso sobre las preguntas adicionales del Presidente, el cual, en su opinién, puede dar lugar a una
solucion mutuamente satisfactoria de conformidad con e mandato. En la dltima reunidn, su
delegacion formuld una observacion preliminar respecto a la primera pregunta del Presidente y sobre
esa base, desearia ofrecer algunas observaciones complementarias.

27. Con respecto a las indicaciones geograficas de los vinos y bebidas espirituosas, dice que el
Japén ha introducido medidas administrativas mediante una notificacion de la Administracién
Tributaria Nacional titulada "Norma relativa a contenido de las indicaciones geogréficas’, basada en
la Ley relativa a las asociaciones de empresas de bebidas alcohdlicas y medidas para la recaudacion
del impuesto sobre las bebidas alcohdlicas. La notificacion establece que, ademas de las indicaciones
geogréficas japonesas establecidas por el Comisionado de la Administracion Tributaria Nacional, toda
indicacion geogréfica protegida en un Miembro de la OMC también esta protegida en e Japon. Al
decidir s la indicacion geogréfica reivindicada se protegerd en e Japén, la practica habitual es
consultar y tomar en cuenta la informacion que figure en Internet y en otros medios sobre
indicaciones geograficas conexas que estén registradas y protegidas en otros Miembros. Dice que, de
conformidad con la propuesta que figura en el documento TN/C/W/52, €l hecho de que unaindicacion
geografica figure en el registro de indicaciones geograficas constituird una prueba prima facie de que
esa indicacion geogréfica se gjusta a la definicion establecida en el parrafo 1 del articulo 22 del
Acuerdo sobre los ADPIC. Su delegacion desea explicar e modo en gque esa propuesta afectaria la
préctica vigente, aunque es dificil hacerlo en ausencia de un texto juridico detallado.

28. Al decidir si unaindicacion geogréfica determinada protegida en otros Miembros se protegera
en e Japdn, actualmente las autoridades japonesas examinan por si mismas s esa indicacion
geografica se gjusta a la definicion establecida en € péarrafo 1 del articulo 22 del Acuerdo sobre
los ADPIC sobre la base de lainformacion pertinente. En el marco de varios Acuerdos de Asociacion
Econdmica, € Japdén ha convenido en que ciertas indicaciones geograficas especificas son,
efectivamente, indicaciones geograficas que se gjustan a la definicién formulada en el parrafo 1 del
articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Con respecto a otras indicaciones geogréficas
reivindicadas, los funcionarios expertos deben analizar los numerosos documentos que el Japon
solicita que la otra parte presente a fin de demostrar que la indicacién geogréfica que se quiere
registrar se gjusta a la definicion mencionada. Normal mente, se necesitan numerosas comunicaciones
entre las partes para recopilar la informacion necesaria, y mucho tiempo para examinarla. En un
esfuerzo por mantener el equilibrio entre e tiempo que se necesita para negociar € Acuerdo de
Asociacion Econdmica y € tiempo necesario para examinar las indicaciones geograficas
reivindicadas, € Japdén suele solicitar a las otras partes que limiten el nimero de esas indicaciones
geogréficas en la fase preparatoria, teniendo en cuenta también que en la lista de indicaciones
geogréficas reivindicadas pueden figurar posibles nombres genéricos. Pero, incluso esa lista limitada
representa una carga de trabgjo considerable para los funcionarios encargados de llevar a cabo €l
proceso.

29. Si se pusiera en préactica la propuesta que figura en el documento TN/C/W/52, la considerable
carga de trabajo que representan la recopilacion y el examen de la informacion recaeria en terceras
partes, incluso del sector privado. Aunque los proponentes del documento TN/C/W/52 han explicado
gue la decision final con respecto a la proteccién no se determinaria sobre la base del Registro de
indicaciones geograficas, seria, sin embargo, problemético transferir esa considerable carga de trabajo
alosterceros del sector privado. Ademés, |a propuesta sobre la prueba prima facie no es razonable en
vista del efecto negativo que causaria la considerable carga de trabajo ya mencionada, habida cuenta
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ademés de la importancia relativa de los costos y |os beneficios para la parte que desea beneficiarse
del derecho exclusivo de utilizar unaindicacion geograficay paralos interesados pertinentes, incluido
€l sector privado.

30. Con respecto a la proteccion de las marcas de fabrica o de comercio, dice que su delegacion
ya ha proporcionado una explicacién detallada en la Gltima reunion y que por ende no repetira la
explicacion en la presente reunién.

31. El representante del Canada dice que las respuestas preliminares o completas de las
delegaciones a la primera pregunta adiciona del Presidente han sido muy Utiles e informativas, sobre
todo para los principales mercados exportadores del sector de que se trata. Anima a las delegaciones
gue aun no han tenido la oportunidad de proporcionar respuestas a que lo hagan. En la Ultima
reunidn, su delegacion proporciond una respuesta preliminar a la primera pregunta adicional, que se
encuentra reflejada en el parrafo 25 y siguientes del acta, y confirma que no es necesario introducir
cambios importantes en esaintervencion.

32. El representante de la Unién Europea dice que, como hace poco tiempo que se ha hecho cargo
de las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y las adquisiciones en la Direccion General
de Comercio de la Comision Europea, una de las ventgjas de ser nuevo en las negociaciones sobre €l
establecimiento de un sistema multilateral de notificacion y registro de indicaciones geograficas de
vinosy bebidas espirituosas es que puede considerar desde una nueva perspectiva las cuestionesy los
debates que han tenido lugar hasta este momento. Dice que su intervencion abarcara tres partes. En
primer lugar, se propone situar las negociaciones dentro del contexto global de negociacién. En
segundo lugar, analizara lo que considera ambitos de convergencia incipientes, y en tercer lugar,
intentara vincular algunas de las respuestas a las preguntas del Presidente con la propuesta planteada,
en particular porque su delegacidn ha presentado respuestas detalladas a esas preguntas en el mes de
junio.

33. Primero, con respecto a contexto global de negociacién, el Director General, en su informe
al CNC de fecha 19 de octubre, refiriéndose alareunion del G-20 en Selll, sefial 6 que se esperaba que
los dirigentes enviaran una sefia politica clara de que [estamos] preparados para entrar en la etapa
final de las negociaciones de Doha. El Sr. Lamy dijo ademéas que €l objetivo del enfoque "coctel”
aplicado en Ginebra era alcanzar un nivel de ambicién y de equilibrio que todos [ pudiésemos] aceptar.
Para ello era preciso, por supuesto, que se incluyeran todas las esferas. El representante de la Unién
Europea considera que todas las delegaciones pueden aceptar esas ideas. Si quieren que el
denominado céctel de Ginebra sea bueno, debe contener todos los ingredientes. No puede faltar en
absoluto un &mbito y un ingrediente del coctel tan importante como los ADPIC. El céctel
sencillamente no tendria el mismo sabor y seriainaceptable parala mayoria de las delegaciones.

34. Con respecto alos avances en las otras esferas de negociacion, su delegacion consideraque si
se recibiese la sefial de entrar en la etapa final, el Consgjo de los ADPIC en Sesion Extraordinaria no
estaria preparado para hacerlo. Por consiguiente, es importante seguir haciendo progresos concretos
hacia el logro de un entendimiento comun, lo que exige un esfuerzo de todos los Miembros. Este es el
enfogque que la Unién Europea ha adoptado desde el principio, y que continGa aplicando. La posicién
de la delegacion de la UE ha experimentado una importante evolucién desde su solicitud original
hasta las posiciones actualmente reflejadas en e documento TN/C/W/52, presentado en 2008 por dos
tercios de los Miembros. Recuerda que un aspecto importante de ese documento es el intento de
incluir elementos que son de interés para un amplio grupo de Miembros, incluidos los paises
desarrollados y en desarrollo. El hecho de que el documento cuente con €l apoyo de 108 Miembros,
tanto desarrollados como en desarrollo, es una clara prueba de que esta propuesta constituye el intento
mas serio por encontrar una posible zona de aterrizaje en estas negociaciones. Como todos saben,
este objetivo requiere realizar progresos en las tres cuestiones relativas alos ADPIC. También desea
seflalar que todos los paises que apoyan € documento TN/C/W/52 han modificado sus posiciones
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iniciales para encontrar un terreno coman. S se desea lograr algun progreso, es hora de que los
demés también evolucionen.

35. Con respecto a registro de indicaciones geograficas, dice que se han presentado tres
documentos: e documento TN/IP/WI/8, presentado por Hong Kong, China, el documento
TN/IP/W/10/Rev.2, patrocinado por menos de 20 Miembros, y e documento TN/C/W/52, apoyado
por 108 paises. La propuesta que figura en & documento TN/C/W/52 sobre e proyecto de
modalidades se expuso en julio de 2008 de manera muy detallada, ya que se present6 tanto oralmente,
durante las reuniones del Consegjo de los ADPIC en Sesion Extraordinaria, como por escrito. Se ha
respondido a numerosas preguntas detalladas formuladas por los Miembros, por gemplo en una
comunicacion de fecha 23 de febrero de 2009, en la que se proporciond una version escrita de los
conceptos expuestos en las intervenciones orales formuladas por la delegaciéon de las CE en las
reuniones del Consgjo de los ADPIC en Sesion Extraordinaria celebradas los dias 4 y 5 de diciembre
de 2008. En las reuniones posteriores, se ofrecieron mas explicaciones. En suma, se intercambid una
ingente cantidad de informacion y su delegacion considera que ha ayudado a todos los Miembros a
comprender mejor |0s aspectos técnicos de la propuesta que figura en el documento TN/C/W/52.

36. Su delegacién apoya plenamente € enfoque del Presidente de proseguir 1os trabajos técnicos.
Por tanto, en la Ultima reunion complementd la informacion anteriormente proporcionada facilitando
respuestas detalladas a las preguntas adicionales sobre las consecuencias o efectos juridicos del
registro. A su delegacion le resulta dificil creer que aln queden muchas preguntas sin responder con
respecto a contenido del documento TN/C/W/52. Sin embargo, estd dispuesta a responder
nuevamente a las preguntas que se planteen. Recuerda que algunos Miembros también prometieron
proporcionar més informacién en futuras reuniones.

37. Dice que quisieraresaltar algunos elementos de las respuestas que, en su opinién, representan
puntos de convergencia interesantes entre los Miembros. Primero, en la préctica, si no también en la
esferajuridica, las oficinas de marcas de fébrica o de comercio, a adoptar decisiones con respecto ala
proteccién de las indicaciones geogréficas y las marcas de fabrica o de comercio, si consultan diversas
fuentes de informacién y si toman en cuenta esa informacion al formular sus decisiones. Tiene
entendido que, por ejemplo, en Corea, los funcionarios tendrian plenamente en cuenta la informacién
disponible en las bases de datos existentes, en Internet y en articulos de publicaciones internacional es.
En e Japon, se consulta la base de datos del Arreglo de Lisboay la informacion pertinente contenida
en los registros de indicaciones geogréficas de otros paises. En los Estados Unidos, la Oficina de
Patentes y Marcas utiliza la informacion pertinente que figura en la base de datos de marcas de fébrica
0 de comercio, que es de dominio publico, asi como fuentes en linea, otras bases de datos, periddicos,
articulos de revistas, sitios Web, diccionarios, gacetas y fuentes similares.

38. En segundo lugar, 1os ordenamientos juridicos nacionales también disponen la obligacion de
respetar los tratados internacionales en que son partes los Miembros. Como sefial6 |a delegacion de
Chile en la dltima reunién, aunque no exista la obligacién de consultar fuentes de informacion
especificas, durante el proceso de registro se toman en cuenta todas las normas vinculantes, incluidos
los tratados internacionales firmados por Chile que contengan disposiciones relativas a las
indicaciones geogréficas.

39. En tercer lugar, cree que todos los Miembros coincidiran en que se atribuye cierto peso a esa
informacion. Asimismo, es razonable pensar que cierto grado de entendimiento comun, alcanzado de
mutuo acuerdo a nivel de la OMC, aseguraria en cierta medida la igualdad de condiciones en €l plano
internacional, y ése es precisamente €l proposito de las negociaciones internacional es.

40. En cuarto lugar, alaluz de la informacion proporcionada por 1os Miembros que hicieron uso
de la palabra en la Ultima reunidn, no se cuestiona que la carga de la prueba del carécter genérico
durante € examen o la impugnacién de un término protegido recaiga en la parte que presenta la
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reclamacion basada en el caracter genérico del término. Por consiguiente, su delegacion opina que si
el objetivo del Consgjo de los ADPIC en Sesion Extraordinaria es alcanzar un entendimiento comun
acerca de la forma de tomar en cuenta la informacion del Registro, ésta es la forma en que los
Miembros tendrian que estructurar €l debate. Esto es absolutamente coherente con e enfoque del
Presidente y con las preguntas que éste ha formulado a los Miembros acerca de la forma en que se
incorporarian las propuestas en sus sistemas hacionales.

41. Con miras a seguir avanzando, su delegacion sugiere examinar la forma en que los Miembros
aplicarian las propuestas presentadas, centrandose, por ahora, en los documentos TN/IP/W/10/Rev.2 y
TN/C/W/52. Los Miembros deberian estar en condiciones de ofrecer explicaciones no sélo con
respecto a la aplicacion de sus propias propuestas sino también de las otras propuestas que se han
presentado, y dice que su delegacion adoptard este enfoque en la presente reunion. Puesto que es
importante identificar las divergencias y las posibles convergencias, es fundamental que € debate
trascienda las meras explicaciones y que tenga realmente el objetivo de acanzar un entendimiento
comin acerca de las consecuencias del Registro. Por tanto, sin perjuicio de la forma en que las
propuestas se apliquen efectivamente en el futuro, presentard el punto de vista de la Unién Europea
sobre el modo en que las propuestas presentadas por otros Miembros y su propia propuesta se
aplicarian en la Unién Europea. Ambos aspectos son importantes y su delegacion se ha esforzado por
cumplir su tarea parafacilitar lalabor de los otros Miembros.

42. Empezando por la propuesta conjunta que figura en €l documento TN/IP/W/10/Rev.2 y la
forma en gque se aplicaria en la Unién Europea, recuerda que la propuesta conjunta es bastante sucinta
y no ha sufrido modificaciones de fondo desde que se presentd en 2002. Se readlizaron algunas
revisiones posteriores a fin de afadir copatrocinadores, pero no se introdujeron modificaciones
sustantivas. En el marco de la propuesta conjunta, cada Miembro participante se compromete a que
en sus procedimientos se prescriba la consulta de |la base de datos, de conformidad con su legislacion
interna.  Con respecto a los Miembros no participantes, en € parafo 6 se anima a los Miembros a
que, sin estar obligados a €llo, consulten la base de datos. Los copatrocinadores de la propuesta
conjunta han confirmado en forma oral que los Miembros participantes tomarian en cuenta la
informacion del Registro de conformidad con su legislacion interna. Dice que seria Util actudizar la
propuesta conjunta a fin de detallar mejor el modo en que sus proponentes tendrian en cuenta €l
Registroy, tal vez, e peso que darian alainformacion.

43. Dice que, como ya se ha explicado en la tltima reunién, las indicaciones geogréaficas protegen
los vinos y las bebidas espirituosas a nivel de la UE. Las solicitudes de |G para vinos y bebidas
espirituosas son examinadas por los servicios de la Comisidn, se someten a un procedimiento de
impugnacion y se registran si cumplen las condiciones establecidas. Si la Union Europea fuera a
participar en la base de datos prevista en la propuesta conjunta, ciertamente tendria que modificar €l
reglamento que rige € registro de las indicaciones geogréficas. De conformidad con las nuevas
disposiciones, a recibir una solicitud de |G de un grupo de productores procedentes de "Ruritania’,
para usar un jemplo anterior, la Comisién consultariala base de datos. Si Ruritania no participase en
el Registro, no se encontraria ninguna informacion. Eso significaria que, en el caso de algunos grupos
de productores, €l Registro no seria de utilidad porque las autoridades publicas, por larazon que fuere,
no han aprovechado la oportunidad de participar en el Registro.

44, Si, por otro lado, Ruritania si participase en € Registro, los servicios de la Comision
encontrarian informacién sobre el Miembro notificante, el nombre de la indicacién geogréfica, €
territorio donde se origina e vino o la bebida espirituosa y sobre si e nhombre designa un vino 0 una
bebida espirituosa. ¢COmo tendria en cuenta esa informacién? Toda la informacién contenida en el
Registro corresponderia a los elementos béasicos que actualmente deben acompafiar a una solicitud
de IG presentada en la Union Europea. Su delegacion hallegado a la conclusion de que, en la Unidn
Europea, € Registro previsto en la propuesta conjunta constituiria una duplicacion de la informacion
ya proporcionada en la actualidad por los solicitantes y que, por ende, no aportaria ningin valor
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afadido para la Unién Europea. En ese contexto, su delegacion no ve la forma en que € Registro
previsto en la propuesta conjunta cumpliria e mandato de facilitar la proteccién de las indicaciones
geogréficas.

45. Como también explico en la tltima reunidn, la Unidn Europea ha establecido un sistema de
marcas de fébrica o de comercio comunitarias en virtud del cual las marcas de fébrica o de comercio
pueden registrarse directamente a nivel de la UE como titulo Unico que abarca todo €l territorio de la
Union Europea. Las solicitudes de marcas de fabrica o de comercio las examina una agencia de la
Unién Europea con sede en Espafia. Si la Union Europea fuera a participar en el Registro previsto en
la propuesta conjunta, seria necesario modificar € reglamento relativo a las marcas de fébrica o de
comercio de la UE o, a menos, las directrices de los examinadores de marcas de fébrica o de
comercio, afin de prever la consulta del Registro. Al recibir una solicitud de registro de marca de
fébrica o de comercio, una marca colectiva o una marca de certificacion, la oficina de marcas de
fébrica o de comercio consultaria el Registro y encontraria informacion que trataria de conformidad
con la legislacion a que estd sujeta. Por esta razon, la Unidén Europea, junto con los otros
copatrocinadores del documento TN/C/W/52, estén a favor de la adopcidén de unas directrices
comunes que establezcan la forma en gque se ha de tener en cuenta la informacién contenida en €l
Registro. La propuestadel documento TN/C/W/52 ofrece algunas orientaciones al respecto.

46. En cuanto a la cuestién de como se aplicaria la propuesta del documento TN/C/W/52 en la
Unidn Europea, recuerda que su delegacion ya ha explicado esa propuesta en detalle, tanto oralmente
como por escrito.  Sin embargo, estd dispuesta a desarrollar elementos adicionales a fin de hacer
avanzar los debates técnicos. Como ya se ha destacado, la ventaja de la propuesta del documento
TN/C/WI/52 es que expone claramente las consecuencias del Registro, a saber: i) gue un nombre que
figure en el Registro constituira una prueba prima facie de que, en ese Miembro, la |G notificada se
gjusta a la definicion de indicacion geogréfica establecida en el parrafo 1 del articulo 22 del Acuerdo
sobrelos ADPIC Yy ii) que las autoridades nacionales solo consideraran |os recursos a la excepcion del
caracter genérico establecida en el parrafo 6 dd articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC que estén
fundamentados.

47. Con respecto a registro de las indicaciones geogréficas en la Union Europea, la consultay la
forma de tener en cuenta el Registro se establecerian en el reglamento de la Unién Europea sobre
las1G. Por ende, a examinar una solicitud de IG, los servicios de la Comision consultarian €l
Registro. Puesto que el Registro previsto en el documento TN/C/W/52 seria para todos los Miembros
de la OMC, todos tendrian la oportunidad de notificar a Registro sus indicaciones geogréficas de
vinosy bebidas espirituosas.

48. Al examinar una solicitud de |G, los servicios de la Comision considerarian que, prima facie,
una indicacion geogréfica consignada en el Registro se gjusta a la definicion de indicacion geogréfica.
S surgiese alguna duda, podrian, de oficio o a instancia de parte, solicitar informacién
complementaria. Ademés, tal como ya esta previsto en la legislacion de la UE, los servicios de la
Comisién podrian, de oficio 0 a instancia de parte, considerar que una indicacion geogréfica de un
tercer pais cuyo registro se solicita es idéntica a un término genérico existente en la Unidn Europea, y
fundamentarian sus conclusiones. En funcion de todos esos elementos, y teniendo en cuenta ademéas
otros requisitos de la legislacion relativa a las indicaciones geogréficas, por giemplo en relacion con
marcas de fébrica o de comercio anteriores, los servicios de la Comisidn decidirian entonces si
proteger 0 no laindicacién geogréfica en cuestion.

49, Por ultimo, en lo que respecta a las consecuencias para las marcas de fabrica o de comercio,
reitera que, una vez modificada la legislacion pertinente o las directrices para los examinadores de
marcas de fabrica o de comercio, la oficina de marcas de fébrica o de comercio consultaria €l
Registro. El Registro proporcionaria a los examinadores indicaciones claras sobre la naturaleza del
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nombre que han de examinar, y éste seria tratado de conformidad con la legislacion de la UE o la
legislacion interna del Estado miembro, segun €l caso.

50. Recuerda que la Unién Europea habia deseado analizar las consecuencias de la aplicacion de
cada propuesta, no solo las de la propuesta que patrocina la UE, sino también las de las propuestas
apoyadas por otros Miembros. Confia en que los proponentes de las otras propuestas también
participen debidamente en esaimportante labor.

51. La representante de la Argentina recuerda que su delegacién no apoya € paralelismo
propuesto en e documento TN/C/W/52. Su delegacién, como copatrocinadora de la propuesta
conjunta, reitera su apoyo a dicha propuesta, que se gjusta al mandato del parrafo 4 del articulo 23 del
Acuerdo sobre los ADPIC y alo dispuesto en € parrafo 18 de la Declaracion de Doha. La propuesta
conjunta ha tenido gran aceptacion entre los Miembros de la OMC. En ella se propone €
establecimiento de un sistema multilateral de notificacién y registro de indicaciones geogréficas de
vinos y bebidas espirituosas que facilitara la proteccion de las 1G de vinos y bebidas espirituosas.
Preserva la naturaleza territorial de los derechos de propiedad intelectual conferidos por las
indicaciones geogréaficas. De conformidad con el parafo 4 del articulo 23 del Acuerdo sobre
los ADPIC, la participacion en e Registro es estrictamente voluntaria. Esto también significa que la
propuesta conjunta toma en consideracion €l trato especial y diferenciado, puesto que cada Estado
Miembro puede decidir si participar 0 no.

52. Dice que la delegacion de la Unién Europea aln no ha explicado la forma en que d trato
especial y diferenciado estaria previsto en el marco de la propuesta del documento TN/C/W/52.
Ademas, la participacion obligatoria prevista en esa propuesta no es aceptable para su delegacion. De
conformidad con los procedimientos aplicables a los Miembros participantes de pleno derecho,
previstos en e parrafo 5 de la propuesta conjunta, cada Miembro garantizara que sus procedi mientos
contemplen la consulta de la base de datos al adoptar decisiones relativas a la proteccion de marcas de
fébrica o de comercio o de indicaciones geogréficas de vinos y bebidas espirituosas en consonancia
con su legidlacién interna. Con respecto a la propuesta del documento TN/C/W/52, €l efecto juridico
de la prueba prima facie, la naturaleza extraterritorial de la propuesta y la inversién inherente de la
carga de la prueba no son aceptables para su delegacion.

53. La representante de Suiza dice que su delegacion considera que € enfoque del Presidente es
una muy buena forma de hacer que los Miembros comprendan mejor las propuestas presentadas y las
précticas nacionales vigentes. Las respuestas de su delegacion a las dos preguntas adicionales,
presentadas en la Ultima reunion, han quedado registradas en los parrafos 39 a 43 del acta, por 1o cual
no es necesario reiterarlas. Sin embargo, desea subrayar que las respuestas dli reflgjadas no se
aplican solo a las indicaciones geogréficas de vinos y bebidas espirituosas sino a todos los productos
en Suiza.

54, Para aclarar algunos otros aspectos dice que actualmente las diferentes autoridades suizas
encargadas de adoptar decisiones sobre la proteccion de indicaciones geograficas o de marcas de
fébrica o de comercio estan obligadas a consultar instrumentos que constituyen fuentes de derechoy a
aplicar la informacion y las obligaciones contenidas en esas fuentes, que incluyen leyes nacionales,
ordenes y reglamentos elaborados sobre la base de esas leyes nacionales, y tratados internacionales.
Todas esas fuentes de derecho contienen informacion sustantiva sobre las indicaciones geogréficas y
las marcas de fébrica o de comercio que son objeto de examen. Las disposiciones relativas a la
obligacion de consultar no sélo remiten a esos instrumentos, sino que también especifican las
consecuencias juridicas que se derivan del examen de la informacion que figura en esos instrumentos
para determinar s un término debe protegerse 0 no. Si es necesario en un caso particular, las
autoridades nacionales consultan otras fuentes de informacién, como diccionarios, Internet, atlas y
bases de datos, a fin de formular una decisién fundamentada. En los procedimientos que se proponen,
también se prevé la posbilidad de que determinados organismos formulen observaciones o
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proporcionen informacion, que las autoridades tendrén en cuenta de conformidad con las normas de
procedimiento aplicables en cada caso concreto.

55. Esto también significa que en caso de que hubiera nuevas fuentes de informacién, no habria
ninguna obligacion juridica nacional de consultarlas y de tenerlas en cuenta. Segun la informacion
recibida, ésta es la situacion actual no sdlo en Suiza sino también en muchos otros paises. Por estos
motivos, no basta con que la propuesta W/10 cree la obligacion de consultar la informacion contenida
en e Registro; los Miembros deben afiadir informacion complementaria.  La propuesta del
documento TN/C/W/52 ofrece una solucion a este problema. Crea la obligacion de consultar y tener
en cuenta la informacién del Registro sin impugnar €l principio de la territorialidad, puesto que la
decision final sobre si proteger una |G 0 no queda en manos de las autoridades nacionales. Con
respecto a las sanciones, invita a los Miembros a consultar las respuestas que su delegacion
proporciond en la dltima reunién sobre las diferentes formas de recurrir contra las decisiones en
Suiza

56. Para concluir, recuerda que la propuesta del documento TN/C/W/52 también abarca las otras
dos cuestiones relacionadas con los ADPIC, que son la extension de las IG y € requisito de
divulgacion del pais que aporta/la fuente de los recursos genéticos, las cuales, como ha sefialado otra
delegacion, constituyen ingredientes esenciales para lograr un coctel satisfactorio. Dice que €
documento TN/C/W/52, habida cuenta del amplio apoyo que ha cosechado, la flexibilidad que
contiene y las concesiones que representa, en comparacion con las posiciones iniciales sobre €
Registro, es una propuesta i mportante que deberia tenerse en cuenta en el curso de esta negociacion.

57. La representante del Brasil reafirma el apoyo de su delegacién a la propuesta del Presidente
sobre la forma de llevar adelante la labor del Consegjo de los ADPIC en Sesién Extraordinariay dice
gue su delegacion espera poder participar pronto en debates sustantivos. Recuerda la posicion de su
delegacion, que apoya la consideracion simultanea, paralelay conjunta de las tres cuestiones relativas
a los ADPIC, que son el Registro de indicaciones geogréficas, la extension de las indicaciones
geogréficasy larelacién entre el Acuerdo sobrelos ADPIC y el CDB. Por estarazén, el Brasil apoya
firmemente el documento TN/C/W/52, que es, a su juicio, una propuestaincluyente y equilibrada. La
propuesta refleja e sincero esfuerzo de 108 Miembros de cumplir con el mandato de la Ronda de
Doha para el Desarrollo. Su delegacion apoya los pardmetros de procedimiento y de fondo recogidos
en la propuesta sobre las modalidades. Dice que e documento TN/C/W/52 muestra una evolucion
positiva de algunos Miembros a partir de sus posiciones anteriores para poner fin a estancamiento
gue existe desde hace tantos afnos.

58. El representante de los Estados Unidos dice que su delegacion valora el establecimiento del
sistema multilateral de notificacion y registro como parte del todo Unico y esta firmemente resuelta a
cumplir el mandato. Su delegacion esta dispuesta a seguir cooperando y reflexionando creativamente
con los otros Miembros sobre la mejor manera de alcanzar ese objetivo. Laposicion de su delegacion
en la negociacion y su opinién sobre los ingredientes del "céctel de Ginebra' son bien conocidas.
Sigue considerando que con esos ingredientes se creard el coctel més satisfactorio para todos los
Miembros.

59. Los Estados Unidos, como uno de los numerosos copatrocinadores de la propuesta conjunta
gue figura en el documento TN/IP/W/10/Rev.2, siguen apoyando ese texto por ser el megjor medio
para que e Consgo de los ADPIC en Sesién Extraordinaria pueda cumplir el mandato de la
negociacion. Su delegacién considera que la propuesta conjunta es | a base adecuada para continuar la
labor del Consgjo de los ADPIC en Sesion Extraordinaria, y la mas prometedora desde el punto de
vista de una rapida conclusion de esa labor.

60. L os Estados Unidos siguen manteniendo con firmeza la posiciéon de que el sistema de registro
no debe entrafiar ninguna presuncién juridica, sino que, por € contrario, ha de limitarse, como
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establece claramente el mandato, a facilitar la proteccién de las indicaciones geogréficas de vinos y
bebidas espirituosas por medio de un sistema de informacion transparente.

61. Expresa su agradecimiento a nuevo delegado de la UE por e esfuerzo que pone en
concentrarse en |os aspectos positivos de la convergenciay sinceramente espera con interés colaborar
con é y con su delegacion, asi como con otras delegaciones, para proseguir los trabajos. Si bien no
coincide con algunos de los elementos que ha descrito el delegado de la UE, como el peso atribuido a
las indicaciones geogréficas incluidas en el Registro debido a la determinacién unilateral de un
Miembro basada en hechos que existen en su jurisdiccion, conviene en que, para hacer avanzar los
trabajos, seria Util concentrarse en la aplicacion préactica de las propuestas que figuran en los
documentos TN/IP/W/10/Rev.2 y TN/C/W/52 en e contexto de sus respectivas jurisdicciones. En ese
sentido, como ya se ha dicho, la propuesta conjunta es el minimo denominador comin para la
negociacion y por tanto deberia constituir €l punto de partida de los esfuerzos desplegados por €
Consgjo de los ADPIC en Sesion Extraordinaria para avanzar.

62. En la tltima reunion del Consegjo de los ADPIC en Sesién Extraordinaria, los Estados Unidos
se sumaron a otros Miembros que proporcionaron respuestas a las preguntas adicionales del
Presidente. Sus respuestas se reproducen en el acta de la reunion que figura en € documento
TN/IPIM/26, por lo cua se abstendra de repetirlas. En esta reunién, ha expresado el deseo de
escuchar |as respuestas de otros Miembros a las preguntas formuladas por € Presidente. También ha
tomado nota de la constructiva sugerencia de la del egacién de la Union Europea de que los Miembros
relacionen sus respuestas con las dos propuestas. Su delegacion desea poner en practica esa Util idea.
Sin embargo, para explicar laforma en que los Estados Unidos aplicarian la propuesta del documento
TN/C/W/52, su delegacion necesita comprender |os requisitos de la propuesta en términos practicos.
Confia en que, una vez que los diversos proponentes del documento TN/C/W/52 hayan explicado de
gué manera responderian alas preguntas del Presidente sobre el modo en que ellos mismos aplicarian
la propuesta, su del egacion estara en mejores condiciones para responder a esas preguntas.

63. Mientras tanto, como sugiridé su delegacién en e mes de junio, para comprender las
propuestas planteadas seria Util responder a varias preguntas complementarias.

a) Cuando se considera si una indicacion geogréafica tiene derecho a protecciéon como
marca de fabrica o de comercio 0 en € marco de otro sistema de proteccion, ¢qué
fuentes de informaci6n tienen en cuenta los organi Smos nacional es competentes?

b) ¢Existe alguna constancia de la informacion que se considera o se tiene en cuenta al
adoptar una decision?

C) De ser asi, ¢esta la informacion en los expedientes de examen a disposiciéon del
publico?
d) ¢Cuéndo puede un tercero proporcionar informacién que no se haya tenido en cuenta

y hacer que se modifique la decisién?
€) ¢Puede servir de base esa informacion para adoptar una decisién?

f) ¢Tienen los Miembros medidas para garantizar que los funcionarios o examinadores
responsables tengan en cuenta la informacion pertinente? ¢Cuales son esas medidas?

64. En sus respuestas anteriores, su delegacion ha explicado las fuentes de informacién que
utilizan las autoridades nacional es competentes, y eso constituye su respuesta ala pregunta a).
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65. Con respecto a la pregunta b), la respuesta de su delegacion es afirmativa. Se mantiene un
expediente completo de la decision adoptada.

66. La respuesta a la pregunta c) es que €l registro electronico de las fuentes de informacion
utilizadas por el examinador se encuentra en el expediente electronico junto con € registro de la
busqueda de marcas en conflicto, las medidas oficiales y todas las cuestiones conexas. El publico
puede acceder a los registros contenidos en el expediente electronico en el sitio Web de la Oficina de
Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), en la direccion http://www.uspto.gov/, y mediante
la aplicacion Trademark Documentation Retrieval ("TDR"), un programa de acceso a datos
relacionados con marcas de fébrica o de comercio, en la direccion http://tmportal .uspto.gov/external/
portal/tow. A su delegacion le interesa saber si otros Miembros hacen o mismo o estan dispuestos a
hacerlo en relacion con la respuesta que el orador acaba de proporcionar a la pregunta de s la
informacién en |os expedientes de examen esta a disposicién del publico.

67. Con respecto a la pregunta d), dice que un tercero puede presentar informacion en cualquier
momento, pero que un escrito de protesta presentado antes de la publicacién solo se tiene en cuenta si
se determina que la prueba es pertinente y que puede constituir un motivo suficiente para la
denegacién del registro en el marco de un examen ex parte. Una vez efectuada la publicacion, para
que €l escrito de protesta sea aceptado, es decir, para conseguir que la cuestion vuelva a ser
examinada, |a persona que protesta debe presentar pruebas que justifiquen la denegacién del registro
tales que hagan que la publicacién de la marca sin examinar la cuestion y las pruebas presentadas en
€l escrito de protesta constituya un error indiscutible de la USPTO.

68. Con respecto ala pregunta €), larespuesta es afirmativa. Lainformacidn proporcionada en un
escrito de protesta puede constituir la base de una decision. Por gemplo, si el Comisionado adjunto
acepta un escrito de protesta presentado con anterioridad a la publicacion de la marca, € examinador
toma en consideracion lainformacion o la prueba presentada mediante el escrito de protesta, pero no
esti obligado a denegar €l registro sobre la base de ese escrito de protesta (véase la disposicion
TMEP §1715.02b)). Si €l escrito de protesta se presentay es aceptado después de la publicacién dela
marca, €l examinador debe dictar la denegacion o determinar los requisitos que se deben cumplir,
savo en circunstancias excepcionales (véase la disposicion TMEP §1715.03d)). Por ende, existen
efectivamente oportunidades para reexaminar los hechos pertinentes por iniciativa de un tercero.
Su delegacion sigue interesada en saber si 10s hechos ignorados pueden servir como base para adoptar
decisiones en otras jurisdicciones.

69. En relacién con la pregunta f), que complementa las dos preguntas adicionales del
Presidente, dice que, ademas del procedimiento basado en el escrito de protesta, hay dos
procedimientos que un tercero puede utilizar parainfluir en el registro inicial o en la continuacién del
registro de una marca de fébrica o de comercio en los Estados Unidos. Estos procedimientos
inter partes corresponden a la competencia del tribunal administrativo de la USPTO, la Junta de
Litigios y Recursos en materia de Marcas, y se conocen como procedimientos de oposicién y
cancelacion.

70. Concluye diciendo que, a la luz de las aclaraciones precedentes, puede decirse que los
procedimientos vigentes en los Estados Unidos constituyen un solido conjunto de procedimientos que
permiten impugnar las decisiones, por gjemplo interponiendo recursos o iniciando procedimientos
administrativos, incluido e de oposicion. Como en €l caso de Australia, los sistemas que ha descrito
en estareunion y en la reunion celebrada en junio aseguran en alto grado la rendicién de cuentas, la
posibilidad de presentar recursos y €l acceso publico a los datos. Por otra parte, también hay
consecuencias ya que, como cualquier juez o abogado examinador podria explicar, nadie desea que
sus decisiones sean revocadas. Espera que la explicacion del sistema vigente en los Estados Unidos
haya sido de utilidad y confia en que, en la presente reunion y en los debates futuros, los Estados
Unidos puedan comprender del mismo modo |os sistemas de |os otros Miembros.
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71. El representante de China dice que desea invitar al Presidente a que precise en mayor medida
la pertinencia de las preguntas adicionales teniendo en cuenta la direccién que llevan los debates del
Consgjo de los ADPIC en Sesion Extraordinaria y a que imparta orientacion para las negociaciones
futuras a partir de las respuestas ya proporcionadas por numerosos Miembros.

72. China, como copatrocinadora del documento TN/C/W/52, solicita que las tres cuestiones
relativas alos ADPIC, que son larelacion entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB, la extensién
de las indicaciones geogréficas y € registro de indicaciones geogréficas, se promuevan en paraelo.
En este contexto, desea solicitar que las consultas del Director General sobre la extension de las
indicaciones geograficas y larelacion entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB sigan realizandose
con la misma frecuencia que las reuniones del Consgjo de los ADPIC en Sesion Extraordinaria.
Ademas, €l registro de indicaciones geogréficas deberia abarcar todos los productos, a fin de evitar
nuevas discriminaciones contra los productos diferentes de los vinos y las bebidas espirituosas. La
posicién de su delegacion con respecto ala cuestion del trato especial y diferenciado no ha cambiado.

Segunda pregunta adicional®

73. El representante de Nueva Zelandia dice que abordara la segunda pregunta por unavia lateral,
es decir, respondiendo a la declaracion formulada por la UE anteriormente, la cual, en su opinion,
abarca las dos preguntas adicionales del Presidente.

74. En relacién con la primera parte de la declaracion de la UE, dice que el hecho de entablar
debates sobre cuestiones mas amplias, retdricas y politicas no ayuda a hacer avanzar las
negociaciones. Precisamente para evitar ese tipo de debates, el Consgjo de los ADPIC en Sesion
Extraordinaria se esfuerza por centrarse en ambitos en los que pueda examinar los sistemas
nacionales, con e fin de que, alalarga, se logre tener un didlogo més fructifero. Piensa que eso se
esta logrando. Considera que la Ultima reunion, celebrada en junio, fue satisfactoria gracias a las
preguntas adicionales del Presidente. Ese proceso deberia continuar. Si se plantean cuestiones que no
estan comprendidas en e mandato, como ha hecho la Unién Europea, entonces Nueva Zelandia
desearia hablar, por g emplo, sobre las subvenciones para e acceso a los mercados agricolas, |o cual
obviamente no ayudara aimpulsar € proceso.

75. La segunda parte de la declaracion formulada por € representante de la UE es mas positivay
representa un esfuerzo de buena fe para identificar algunas esferas de convergencia incipientes. Si
bien coincide con las dos primeras esferas identificadas, a igual que e representante de los Estados
Unidos, alin no esta convencido de que haya opiniones comunes con respecto a peso que se ha de
atribuir a lainformacién del Registro. Como ha quedado claro en € acta de la reunién celebrada en
junio (documento TN/IP/M/26), en e sistema de Nueva Zelandia €l peso de las pruebas se ha de
evaluar caso por caso. Su delegacion actuaria con cautela en 1o que se refiere a determinar con
anticipacion el peso de las pruebas, y por ende imprimirles un sesgo, sobre todo s las pruebas
proceden de una decisién unilateral adoptada en otra jurisdiccién.

76. La cuarta esfera de convergencia posible se relaciona con el caracter genérico. El orador cree
gue €l representante de la Unidn Europea ha dicho que no se cuestiona que la carga de la prueba del
caracter genérico recaiga en la parte que presenta la reclamacién basada en el carécter genérico.
Hasta cierto punto, esto es verdad. Como se desprende del acta de la reunion de junio, su delegacion
explicd como funciona € sistema en Nueva Zelandia cuando un tercero se opone a una solicitud o

2 "En los procedimientos nacionales relativos a la proteccion de las indicaciones geogréficas y las
marcas de fabrica o de comercio, ¢qué nivel de justificacién se exige actualmente para plantear la cuestion del
carécter genérico de un término y en quién recae la carga de la prueba del caracter genérico o no genérico:

a durante €l proceso de solicitud de la proteccion de un término; o

b. si se impugna un término protegido?”
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pretende revocar una marca de fébrica o de comercio basandose en el carécter genérico. En esa
situacién, € tercero soporta la carga de la prueba. Sin embargo, como se reflgja en € péarrafo 81 del
documento TN/IP/M/26, su delegacion también dijo que "normamente’ el solicitante tiene que
demostrar al examinador que no existen motivos que impidan la inscripcion de una marca en €l
registro, como, por eemplo, e carécter genérico. En el sistema de Nueva Zelandia, el solicitante
tiene que demostrar mediante pruebas que el término no es genérico. Asi parece ser € caso también
en Suiza. como seindicaen el parrafo 108 del documento TN/IP/M/26, €l representante de Suiza dijo
que el solicitante de la IG ha de aportar la prueba del carécter genérico o no genérico de una
indicacion geografica. Esa declaracion lo tranquiliza, porgue indica que en Suiza hay un equilibrio
adecuado, al menos en la consideracién de las indicaciones geograficas y los términos genéricos.
Dicho esto, sefidla que no le queda claro s la actual carga de la prueba realmente se reflgja en la
propuesta patrocinada por Suiza, puesto que su representante dijo, en € parrafo 109 del acta, que la
obligacion de justificar el carécter genérico de un término debe incluirse en e futuro Registro. Pide
que la delegacién de Suiza aclare su posicion.

77. Por ultimo, dice que la sugerencia formulada por la Unidn Europea de que los Miembros
examinen la forma en que podrian ponerse en préactica las dos propuestas planteadas puede ser
constructiva y que indudablemente ha surgido del debate basado en hechos planteado por las
preguntas adicionales del Presidente. En ese contexto, reconoce gque |os Miembros han entablado con
anterioridad un satisfactorio proceso de preguntas y respuestas relacionadas con las propuestas
apoyadas por la Unidn Europea, Suizay otros Miembros. Sin embargo, no considera que ese didlogo
basado en preguntas y respuestas pueda verdaderamente reemplazar una propuesta juridica
debidamente elaborada. Si su delegacién tuviese que examinar la manera de aplicar esa propuesta,
seria Util contar con una versién mas detalada de la propuesta del documento TN/C/W/52 o, a
menos, que un gran nimero de los Miembros que apoyan esa propuesta explicaran la forma en que la
aplicarian. Si bien algunas delegaciones han descrito el modo en que pondrian en préctica la
denominada " propuesta mayoritaria’', desearia escuchar las opiniones de otros copatrocinadores.

78. El representante de Chile recuerda que su delegacion respondié a la primera pregunta en la
reunién celebrada en junio, por lo cua sencillamente invita a los Miembros a consultar las
declaraciones que formul 6 en ese momento y se centrard en la segunda pregunta adicional .

79. La Ley de Propiedad Industrial N° 19.039 de Chile establece que los términos genéricos no
pueden registrarse como marcas de fabrica o de comercio ni como indicaciones geograficas. Con
respecto a las marcas de fébrica o de comercio, € parrafo €) del articulo 20 de la Ley estipula que las
expresiones 0 signos empleados paraindicar €l género de los productos o servicios, asi como los que
sean de uso genera en el comercio para designar ciertos bienes o clases de bienes, o ciertos servicios
o tipos de servicios, no pueden registrarse como marcas de fébrica o de comercio. En lo que respecta
alas indicaciones geogréficas, €l articulo 95 de la misma Ley establece que los signos o expresiones
gue sean indicaciones comunes o genéricas, esto es, los considerados como tales por los conocedores
de la materia o por el publico en general, no pueden reconocerse como indicaciones geogréficas. El
procedimiento de registro de las marcas de fébrica o de comercio y las indicaciones geogréaficas es
administrado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y la cuestion del caracter genérico de
un término ladetermina el Instituto. El carécter genérico de un término puede también ser impugnado
en un procedimiento de oposicién por cualquier parte interesada. En ese caso, la parte que presentala
oposicion debe justificar la causa de la accidn o proporcionar otros antecedentes relacionados con la
naturaleza genérica del término, para que €l Instituto Nacional de Propiedad Industrial pueda realizar
un andlisis més detenido.

80. Con respecto a la carga de la prueba del carécter genérico, mencionada en la segunda
pregunta adicional, dice que, en € caso de las solicitudes de registro de marcas de fébrica o de
comercio, que corresponden a la esfera de competencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial,
la cuestion de la posibilidad de registro de un término es determinada por €l Instituto. En principio,
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los solicitantes deben cumplir las prescripciones a fin de garantizar que € término relna las
condiciones necesarias para € registro. Una de las prescripciones es que € término que se desee
registrar no sea un término genérico. La situacion es diferente cuando la marca de fabrica o de
comercio o la indicacién geogréfica ya ha sido registrada y se encuentra protegida. En ese caso, la
carga de probar que el término registrado tiene caracter genérico recae en la parte que alega el carécter
genérico. Paraimpugnar un registro se puede presentar un recurso ante el Instituto o iniciar acciones
de otro tipo.

81. El representante de Tailandia dice, con respecto a la segunda pregunta adicional, que su pais
define los nombres genéricos como nombres cominmente utilizados para identificar un tipo particular
de bienes que se encuentra definido en el inventario de la Ley sobre la Proteccion de Indicaciones
Geogréficas de 2003. Durante €l proceso de solicitud de proteccién de una |G, la carga de probar el
caracter genérico 0 no genérico recae en los solicitantes. Si se impugna un término protegido, la carga
de probar el carécter genérico o no genérico recae en la persona que impugnael término.

82. El representante del Japdn recuerda que, en la Ultima reunién, su delegacion formulé una
breve observacion sobre la segunda pregunta adicional del Presidente y desea complementar la
informacion facilitada. A fin de hacer avanzar la negociacion, la observacion del Japén sobre la
segunda pregunta adicional deberia considerarse teniendo presentes las propuestas presentadas al
Consgjo de los ADPIC en Sesion Extraordinaria. En particular, deberia tenerse presente la propuesta
sobre las modalidades del documento TN/C/W/52 porque en ella figura un elemento pertinente: la
propuesta dice que "las autoridades nacionales sdlo consideraran los recursos a la excepcién del
caréacter genérico establecida en el parrafo 6 del articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC que estén
fundamentados’. Esa frase demuestra que la carga de la prueba que recae en la persona que desea
proteger una indicacién geografica constituye una cuestiéon pertinente. Por esa razén, desea explicar
el sistema japonés desde dos puntos de vista: € de una persona que desea proteger una indicacién
geogréficay € de una persona que se opone a esa proteccion.

83. Las indicaciones geogréficas de vinos y bebidas espirituosas estan protegidas por la "Norma
relativa a contenido de las indicaciones geogréficas', basada en la Ley relativa a las asociaciones de
empresas de bebidas alcohdlicas y medidas para la recaudacion del impuesto sobre las bebidas
alcohdlicas. Con arreglo a este sistema, no se exige inicialmente a la persona que solicita proteccion
para una indicacién geogréfica que justifique que la |G no esidéntica a término habitual en lengugje
corriente que es € nombre comin de tales bienes o0 servicios en € Japén. Eso no significa que €l
sistema juridico japonés prohiba a la persona que se opone a la proteccién proporcionar informacion
gue demuestre que la IG que se quiere proteger probablemente sea idéntica al término habitual en
lenguaje corriente que es el nombre comun de tales bienes o servicios en e Japon.

84. LaLey de Marcas de Fabrica o de Comercio del Japon no exige inicialmente ala persona que
solicita la denegacién de proteccion, la invalidacion o la cancelacion de una marca de fabrica o de
comercio con una lG con € fin de proteger la indicacidn geografica, que justifique que la |G que se
quiere proteger no es un término genérico. Durante el examen de la marca de fébrica o de comercio,
un tercero puede aportar informacion sobre el carécter genérico de una marca de fébrica o de
comercio como aguella para la que se solicita el registro. Una vez efectuado el registro, un tercero
puede iniciar un procedimiento de oposicion o de invalidacion y presentar la cuestion del caracter
genérico de las marcas de fébrica o de comercio registradas ante una junta de apel aciones.

85. La representante del Taipei Chino dice que su delegacién, como copatrocinadora de la
propuesta conjunta, favorece el establecimiento de un sistema multilateral que esté comprendido en el
mandato de la Declaracion de Dohay del Acuerdo sobre los ADPIC. Como ha sefidlado en anteriores
reuniones, su delegacion cree firmemente que la propuesta conjunta es la solucién que responde de
forma mas adecuada a mandato, sobre todo por e caracter voluntario de la participacion y porque
impone una carga menor a los Miembros participantes.
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86. En respuesta a la pregunta adicional 2.a, dice que el examinador que rechaza una solicitud de
marca de fébrica o de comercio esta obligado a presentar motivos y pruebas suficientes, 1o que
significa que la carga de la prueba recae en el examinador. En lo que respecta a nivel dejustificacion
que actuamente se requiere, el examinador debe fundamentar su decisién con elementos de prueba
clarosy convincentes. En respuestaala preguntaadicional 2.b, la persona que impugna una marca de
fébrica 0 de comercio registrada debe soportar la carga de probar sus alegaciones. Se ha de presentar
al titular de la marca de fabrica o de comercio un documento escrito que contenga los motivos de la
impugnacion y las respectivas pruebas justificativas, afin de que pueda examinar esos elementos para
su defensa 'y presentar pruebas en contrario. También en este caso, 10s motivos y las pruebas que se
presenten parajustificar laimpugnacién deben ser adecuadas para probar |as reclamaciones de manera
claray suficiente.

87. La representante de Australia dice que su del egacion comparte las opiniones expresadas por la
Union Europea en e sentido de que es de lamentar que e Consgjo de los ADPIC en Sesidn
Extraordinaria alin no esté en condiciones de entrar en la etapa final de las negociaciones. En opinion
de su delegacidn, la capacidad del Consejo de los ADPIC en Sesién Extraordinaria para emprender €l
trabajo técnico que es fundamental para alcanzar la etapa final lamentablemente se ha visto
menoscabada por la insistencia de algunos Miembros en vincular la cuestion del registro a otras
cuestiones no relacionadas con el temay que no constituyen aspectos comprendidos en € mandato del
Programa de Doha para el Desarrollo.

88. La ausencia de textos de negociacion es otro factor que limita el avance de la labor del
Consgio de los ADPIC en Sesion Extraordinaria. Su delegacion expresa desde hace mucho su
frustracion por e hecho de que algunos Miembros no estén dispuestos a presentar a Consegjo de
los ADPIC en Sesion Extraordinaria propuestas formales que sean coherentes con €l mandato y cuyo
nivel sea comparable al de la propuesta conjunta. Si lo hiciesen, se aclararia la situacién de las
diferentes ideas expresadas y de los documentos distribuidos, y se podria entablar un debate técnico
efectivo en torno a un texto. Esto permitiriaal grupo de negociacion cumplir el mandato de la manera
maés eficaz posible.

89. Su delegacion considera que la participacion activa de todos los Miembros en los debates
técnicos es la forma maés eficaz de identificar esferas de convergencia fundamentales para hacer
avanzar la labor del Comité. Acoge con satisfaccion los esfuerzos hechos por la Unién Europea en
ese sentido, pero no coincide necesariamente con sus opiniones acerca del contenido de las posibles
esferas de convergencia. Se pregunta s un debate técnico més extenso les permitird alcanzar esas
esferas de convergenciaen el futuro.

0. Teniendo presente esa idea, proporcionara més detalles sobre la respuesta a la segunda
pregunta adicional del Presidente. Con respecto a la cuestion de lajustificacion del caracter genérico,
en Australia, mas que definir el carécter genérico de un término como algo que necesita justificacion,
el hecho de que el término sea un nombre comun que designa un bien o un servicio justifica que ese
término no pueda distinguir €l bien o el servicio en cuestién; dicho en otras palabras, justifica que no
se pueda registrar ese término como una marca de fabrica o de comercio. En Australia, el caracter
genérico por lo genera es determinado por un tribunal, por gemplo en e caso de una marca de
fébrica 0 de comercio registrada que es impugnada por otra parte que considera que ha perdido su
pertinencia como marca de fébrica o de comercio o que ha llegado a ser de aceptacion general como
término genérico en el sector comercial pertinente. La legislacion en materia de marcas de fébrica o
de comercio no contiene disposiciones explicitas relativas a nivel de justificacion que se exige para
plantear la cuestion del carécter genérico. Durante el proceso de solicitud de la proteccion de un
término, si el examinador de marcas de fabrica o de comercio determina que existen motivos para la
denegacién porque la indicacion es un término comin o un término genérico, € solicitante puede
intentar refutar el motivo de la denegacion aportando informacién suficiente para persuadir al
examinador de que €l signo no es genérico. Esto significa que, a igua que en & procedimiento
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aplicado en Nueva Zelandia y, segln ha entendido, en Suiza, la carga de la prueba recae en €l
solicitante. En términos préacticos, una vez identificado € motivo, recae en € solicitante la carga de
demostrar que el signo no es de caréacter genérico. Cuando una marca de fébrica o de comercio ha
sido aceptada, los terceros pueden impugnar la aceptacion de esa marca. En Australia, recae sobre €l
oponente la carga de persuadir a funcionario de que la marca es un término comun o genérico.

91. Con respecto a la impugnacién de términos protegidos en el marco del sistema australiano
aplicable a las marcas de fabrica o de comercio, para impugnar una indicacion geogréfica registrada
con arreglo a sistema de marcas de fabrica o de comercio es preciso iniciar una accion judicial y, en
tal caso, la parte que presenta la impugnacién tiene que demostrar que el término es genérico, ya que
inicialmente existiria la presuncién de validez a favor de la marca de fébrica o de comercio registrada.
S6lo un tribunal puede dictar una constatacion firme del carécter genérico de una marca de fébrica o
de comercio, normalmente como consecuencia de una demanda de anulacién. Una determinada
persona o €l registrador de marcas de fabrica 0 de comercio puede presentar una solicitud a un
tribunal predeterminado para modificar o anular una marca de fabrica o de comercio registrada si
llega a ser de aceptacion general en el sector comercia pertinente como signo o término que describe
0 es el nombre de un articulo, sustancia o servicio determinado.

92. Para concluir, dice que su delegacion espera con interés recibir de todos sus interlocutores
comerciales explicaciones igualmente detalladas sobre sus précticas, con respecto a las preguntas
adicionales del Presidente y con respecto alas propuestas que apoyan.

93. El representante de la Unién Europea dice que el representante de Nueva Zelandia, que no
deseaba responder a la primera parte de su declaracion inicial, en realidad habia respondido bien. Su
intencion, que no fue interpretada con entera exactitud, no era introducir otras cuestiones en ese
contexto, sino tan solo recordar Utilmente a las delegaciones que no estan negociando en el vacio sino
en un contexto més amplio.

94, Con respecto ala segunda pregunta adicional, dice que se abstendra de reiterar 1o dicho por su
delegacion en junio y que sencillamente invita a los Miembros a que consulten los parrafos 88 a 93
del acta de la reunion celebrada en junio. Seflala que formulara algunas observaciones
complementarias.

95. En relacién con las preguntas complementarias planteadas por la delegacion de los Estados
Unidos, dice que su delegacion respondié a la mayoria de esas preguntas en junio y que invita a la
delegacion de los Estados Unidos a consultar 1os subparrafos 9 a 15 del acta de esa reunion. Su
delegacion se comunicard nuevamente con los colegas para ver si hay elementos adicionales que se
pudieran compartir en la préxima reunion.

96. En respuesta a la declaracion de Australia, dice que ha entendido que la cargainicial recae en
el examinador de marcas de fébrica o de comercio y solo una vez que € examinador ha formulado
una determinacion, pasa la carga de la prueba a la persona que impugna la determinacion.
Agradeceria que Australia aclare este punto. Si 1o que comprendio inicialmente es correcto, considera
que hay convergencia, como sefial 6 en su anterior declaracion.

97. El representante del Canada dice que su delegacién apoya las observaciones formuladas por
las delegaciones de Nueva Zelandia, los Estados Unidos, Australiay otras del egaciones con respecto a
la utilidad de contar con una propuesta técnica sustantiva de los copatrocinadores de la propuesta
TN/C/W/52. En anteriores reuniones del Consejo de los ADPIC, su delegacién demostré como se
aplicaria la propuesta conjunta a nivel nacional, en el Canada. Su delegacién habia aprovechado la
ocasion para intentar hacer lo mismo con la propuesta del documento TN/C/W/52, pero no le fue
posible porque se trata de una propuesta sobre modalidades y, como tal, est4 incompleta desde €l
punto de vista técnico. Una propuesta deberia incluir todos los elementos pertinentes y no dejarlos
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para futuros debates, por ejemplo los elementos relativos a la notificacion. Reitera la necesidad de
contar con una propuesta técnica sustantiva de los copatrocinadores del documento TN/C/W/52, y con
otros datos técnicos que puedan surgir de preguntas como las que € Presidente ha planteado al
Consgjo de los ADPIC en Sesion Extraordinaria.

98. Con referencia a parrafo 88 del acta de reunion que figura en e documento TN/IP/N/26,
donde la Unién Europea indicd que, en €l marco de su propuesta sobre el carécter genérico, la parte
que formula una reclamacién debe presentar una demostracion claray suficiente para que la otra parte
tengala posibilidad de responder, desea saber, con respecto ala segunda pregunta adicional, si existen
0 no criterios o directrices que establezcan qué constituye una demostracion claray suficiente.

99, Con referencia a parrafo 90 de la misma acta, donde se indica que, de conformidad con la
comunicacion de la UE, los terceros pueden presentar objeciones "debidamente justificadas”, pregunta
aladelegacion dela Unidn Europea qué constituiria una objecion debidamente justificada.

100. El representante de los Estados Unidos dice que, con respecto ala segunda pregunta adicional
formulada por el Presidente, invita a las otras delegaciones a consultar la intervencion efectuada por
su delegacion en lareunién de junio del Consejo de los ADPIC en Sesion Extraordinaria, reflejada en
el parrafo 110 del acta de esareunion.

101. En respuesta ala observacion del representante de la Unidn Europea de que su delegacion ha
respondido ala mayoria de las preguntas planteadas por |os Estados Unidos, pregunta si la delegacion
de la UE podria facilitar la informacién que corresponde a cada pregunta complementaria de manera
mas precisa. Esto seria Util para las otras delegaciones, particularmente con respecto a la cuestion de
la existencia de una constancia de la informacion, del acceso a esa informacion por el publico, y €
formato en gque se pondria a disposicion esa informacion. Opina también que las respuestas a las
preguntas planteadas por €l representante de Nueva Zelandia serian Gtiles en ese sentido.

102.  El representante del Peru dice que, de conformidad con la legislacion peruana, |os términos
genéricos no pueden registrarse como indicaciones geogréficas ni como marcas de fébrica o de
comercio. En el momento de evaluar la solicitud de registro, €l examinador toma en cuenta todas las
fuentes de informacion. Las determinaciones se pueden impugnar tanto a nivel administrativo como
judicial. Ademés, si se plantea una oposicion a la solicitud, el oponente esta obligado a justificar la
reclamacion basada en el carécter genérico. Las decisiones relacionadas con las oposiciones también
pueden impugnarse mediante procedimientos administrativos y judiciales.

103. La representante de Suiza dice que no repetira las respuestas que proporciond a la segunda
pregunta en junio. Al respecto, remite a los parrafos 108 y 109 del acta que figura en el documento
TN/IP/M/26.

104.  Con respecto alas observaciones formuladas anteriormente por otros oradores, recuerda que,
en la propuesta del documento TN/C/W/52, los proponentes presentaron un texto que contiene un
proyecto de modalidades y de principios porque, durante los debates detallados basados en propuestas
anteriores habian constatado que no les era posible avanzar porque no podian ponerse de acuerdo
sobre cuestiones de principio. Si el Consegjo de los ADPIC en Sesion Extraordinaria fuera a reanudar
el examen de los detalles, la oradora no cree que sea posible avanzar sin antes llegar a un acuerdo
sobre determinados principios generales para e sistema multilateral. Por esa razén, sera necesario
seguir trabgjando sobre las cuestiones de principio contenidas en el documento TN/C/W/52, a fin de
aclarar las cosas para el Consegjo delos ADPIC en Sesion Extraordinaria.

105. Con respecto a las observaciones formuladas por el representante de Nueva Zelandia en
relacion con su intervencion en la reunién de junio, dice que, a nivel nacional, al examinar una
solicitud de registro de indicaciones geogréficas, las autoridades competentes toman debidamente en
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cuenta la cuestion del carécter genérico antes de registrar las indicaciones. Se congratula de que la
delegacion de Nueva Zelandia haya reconocido que |as autoridades suizas [levan a cabo ese examen y
gue hay un equilibrio en la consideracion de las indicaciones geogréficas y |os términos genéricos a
nivel nacional. Esto también equivale a reconocer que la informacién que se proporcione
posteriormente, asi como las indicaciones geograficas que se presenten a Registro multilateral, se
basarén en un trabajo realizado a nivel naciona en el que se tomaran en cuenta diferentes elementos,
en particular €l caracter genérico.

106.  Con respecto a modo en que se tomara en cuenta la labor realizada a nivel naciona y lo que
Suiza procura lograr mediante la negociacion sobre e establecimiento de un Registro multilateral,
dice que es necesario establecer una distincion entre los objetivos de los dos registros. En el plano
nacional, cuando se examina y luego se registra una indicacion geogréfica, el registro confiere
protecciéon aesa |G anivel nacional. El registro, una vez otorgado, es sumamente firme. Sefiala que,
en muchas jurisdicciones, incluida Suiza, no se exige a solicitante de una marca de fébrica o de
comercio que pruebe que la marca en cuestion no es descriptiva o genérica. Incumbe a examinador
determinar, durante el proceso de examen, si e término es genérico o descriptivo 0 no. Tras la
determinacion, € titular del derecho puede impugnar la evaluacion del examinador. En ese sentido,
es evidente que el examinador de marcas de fébrica o de comercio desempefia un papel importante.

107. Lafinalidad de la propuesta contenida en el documento TN/C/W/52 es crear una fuente de
informacion que todos los Miembros de la OMC tengan que tomar en cuenta cada vez que examinen
una solicitud de registro de una indicacién geogréfica o de una marca de fébrica o de comercio.
Como se ha dicho, € registro de una indicacion geogréfica en el Registro multilateral no creara
proteccién en todos los Miembros de la OMC. Sin embargo, creara una fuente de informacion que
todos los Miembros tendran que tener en cuenta cada vez que sus autoridades examinen una solicitud
de registro de marca de fébrica o de comercio. De alli en adelante, |las autoridades pueden decidir, a
nivel nacional, si utilizar o no plenamente esa informacion para rechazar la marca de fébrica o de
comercio porque contiene una IG, o, basandose en una evaluacion de la situacién a nivel nacional,
decidir que lainformacion no se tendra en cuenta porque el término es de caracter genérico.

108. Las preocupaciones de Suiza y los motivos por los que apoya la propuesta del documento
TN/C/WI/52 y sus diferentes elementos se relacionan con e establecimiento de una fuente de
informacion obligatoria para todos los Miembros de la OMC, que facilite la proteccion de las
indicaciones geogréficas en terceros paises y que contenga informacion que solo el pais de origen esta
en condiciones de proporcionar acerca de las indicaciones geogréficas que ya ha reconocido a nivel
nacional dentro de su territorio.

109. El objetivo que se persigue y el mandato que se harecibido consisten en facilitar la proteccion
de las indicaciones geogréficas en terceros paises. En este sentido, dice que, en muchos casos, las
indicaciones geogréficas pertenecen a comunidades locales que, a menudo, no cuentan con los
recursos necesarios para seguir de cerca la cuestion de las marcas de fabrica o de comercio en otros
mercados ni en todos los Miembros de la OMC. Por ello, es preciso encontrar un mecanismo que
obligue a los examinadores de marcas de fabrica 0 de comercio a prestar mucha atencion a las
indicaciones geograficas al examinar marcas de fébrica o de comercio, para evitar registrar marcas de
fébrica o de comercio referentes a indicaciones geogréaficas para productos que no estén vinculados
con esas IG. El registro de buena fe de una marca de fébrica o de comercio evitarg, a menos en
muchos sistemas nacionales, que € producto correspondiente a la IG del pais de origen se
comercialice en un tercer pais sobre la base de marcas de fébrica o de comercio anteriores. En este
sentido, éste es uno de los elementos importantes de la propuesta del documento TN/C/W/52 y es
imprescindible tenerlo en cuenta a la hora de crear un sistema multilateral de notificacion y registro
gue facilite la proteccion de las indicaciones geogréficas.
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110. El Presidente recuerda que la segunda pregunta adicional establece una distincion entre dos
elementos. por una parte, € nivel de justificacion que se exige para plantear la cuestion del carécter
genérico y por otra, la carga de la prueba, es decir, en quién recae la carga de la prueba.

111.  El representante de la Union Europea se refiere en primer lugar a hecho de que su delegacion
inicialmente invitdé a todos los Miembros, y a Grupo de la Propuesta Conjunta en particular, a
describir la forma en que aplicarian la propuesta del documento TN/C/W/52. La representante de
Suiza ha dicho que nunca se habia pretendido que el documento TN/C/W/52 fuese un texto juridico,
sino un proyecto de texto sobre modalidades. Piensaque ello no deberiaimpedir que las del egaciones
describan, por gemplo, la forma en que funcionaria € concepto de prueba prima facie en sus
sistemas. Aungue la Unién Europea no adhiere a la propuesta conjunta, ha hecho el esfuerzo de
examinar la forma en que podria ponerse en préctica. Desea solicitar a Grupo de la Propuesta
Conjunta que haga lo mismo con el documento TN/C/W/52 aunque éste no sea un proyecto juridico
completo. Espera que, con ese animo, puedan abordar la cuestion e intentar hacer un esfuerzo de
buena fe para describir |aforma en que se aplicariala propuesta.

112.  Con respecto a las preguntas planteadas por Nueva Zelandia y e Canadd, dice que su
delegacion tiene un principio de respuesta, pero que necesita realizar algunas verificaciones y que
volvera sobre el temaen la proxima reunion.

113.  Con respecto a las preguntas planteadas por los Estados Unidos, solicita a la delegacién de
ese pais que aclare si e contexto de las preguntas d) y €) es el de un procedimiento administrativo o €
de una impugnacién juridica posterior a procedimiento administrativo. Esas aclaraciones ayudarén a
su delegacion a elaborar una posible respuesta.

114.  El representante de los Estados Unidos responde a la intervencion anterior diciendo que, con
respecto a las preguntas complementarias d) y €), su delegacion estaria interesada en ambos aspectos,
en la medida en que sean pertinentes.

115.  Con respecto ala segunda pregunta adicional, relativa al caracter genérico, la representante de
Turguia dice que, de conformidad con la legislacién pertinente de Turquia, €l caracter genérico se
define como uno de los motivos de denegacién absoluta. Cuando se presenta una solicitud, €l
examinador estd obligado arealizar las investigaciones necesarias y, en caso de aegacion del caracter
no genérico del término, la carga de la prueba recae en € solicitante. La legidacién turca define €
término genérico como aquel que ha llegado a ser el nombre comin o genérico del producto, incluso
cuando se relaciona con una regién o una zona asociada con e origen de la produccion o la
comercializacion de ese producto. Para determinar si un término es genérico o0 no, se debe tomar en
cuenta el uso de ese término por e publico en la zona de origen y por los consumidores en general.
Unavez efectuado €l registro, las diferencias se deben solucionar mediante un procedimiento judicial.

116. Su delegacion coincide con la delegacidon de Suiza en que la propuesta que figura en el
documento TN/C/W/52 contiene algunos elementos clave que en primer lugar se deben acordar. El
Consgjo de los ADPIC en Sesion Extraordinaria deberia seguir examinando esas cuestiones clave.

117. Ademas, a igual que Chinay Suiza, su delegacion opina que, en e marco de un enfoque
global, la solucién ideal seria establecer un registro de indicaciones geogréaficas para todos los
productos. Las tres cuestiones relativas al Acuerdo sobre los ADPIC deberian examinarse en paralelo
paralograr que las negociaciones alcancen un resultado satisfactorio.

118.  El Presidente expresa su agradecimiento a todas las delegaciones que han participado en €
debate y en particular a las que han hecho nuevas contribuciones. No intentara resumir este debate
que, en su opinion, ha constituido un intercambio rico, informativo y estructurado. Como sefial 6 a
principio de la reunion, su propdsito es que sus preguntas adicionales sean un punto de partiday que
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ayuden al grupo a estructurar y centrar los trabajos en ciertos elementos, a fin de determinar las
diferenciasy las posibles esferas en que hay puntos en coman.

B. OTROSASUNTOS

119.  Con respecto alalabor del Consgjo de los ADPIC en Sesion Extraordinaria en las proximas
semanas, recuerda laintervencion del Presidente del CNC en lareunion celebrada el 19 de octubre, en
la que sefidd que "las actividades en grupos pequefios continuaran hasta mediados de noviembre,
momento en que, en mi opinidn tendremos que evaluar de nuevo € proceso y hacer balance de los
progresos, asi como examinar |os siguientes pasos, apoyandonos también en los debates del G-20 y
las reuniones de los dirigentes del APEC". A fin de tener en cuenta ese contexto, asi como las
intenciones del conjunto de los Miembros, dice que consultara a las delegaciones, seglin proceda,
sobre la forma en que han de seguir adelante con su trabgjo a fin de seguir € ritmo del proceso
general.

120.  Con respecto a las reuniones previstas para 2011, recuerda gue en la reunion ordinaria del
Consgjo delos ADPIC delos dias 26 y 27 de octubre, se fijaron las fechas de las reuniones de 2011, a
saber, losdias 1°y 2 de marzo, 7y 8 de junio y 25y 26 de octubre de 2011. Propone que, como en
ocasiones anteriores, se celebre una reunion formal del Consgo de los ADPIC en Sesion
Extraordinaria a continuacién de cada reunidn ordinaria celebrada en esas fechas, es decir, e 3 de
marzo, €l 9dejunioy e 27 de octubre.

121. Con respecto a la labor del pequefio grupo de reflexion sobre los ADPIC, recuerda
brevemente que, en la reunion informal del CNC celebrada el 19 de octubre, el Presidente del CNC
habia informado acerca de los trabgjos y las consultas que se realizaron guiados por € denominado
enfoque "céctel", es decir, una combinacion de geometria variable, grupos pequefios, contactos
bilaterales, Grupos de Negociacion y las consultas del propio Director General. Se habia acordado
que todos esos procesos tenian que incorporarse en los trabajos de los Grupos de Negociacion y
el CNC, preservando el carécter fundamental y primordial del proceso multilateral, asi como de la
transparencia 'y la no exclusion. En el marco del denominado proceso de "grupos pequefios' a nivel
de embajadores, se celebraron sesiones de reflexion en diversas esferas, incluida la de los ADPIC.
Para obtener més detalles acerca de las observaciones del Presidente del CNC acerca de ese proceso y
los diferentes grupos, invita a consultar e documento JOB/TNC/5. Recuerda que el Presidente
del CNC también inst6 alas delegaciones a que siguieran manteniendo contactos para garantizar la no
exclusion y la participacion. Confia en que, cuando proceda, |os participantes activos en e pequefio
grupo de reflexion comuniquen a todos los Miembros los progresos importantes que se logren en los
debates en grupos peguerios, afin de incorporar esos elementos en el proceso multilateral.

122. A continuacion, invita alas delegaciones que participaron en € pequefio grupo de reflexién a
informar sobre los progresos que se hayan registrado en ese marco.

123.  Los representantes de Chile y Suiza agradecen a Presidente sus observaciones sobre las
reuniones en pequefios grupos y la oportunidad de proporcionar informacién. Dicen que, tras los
debates sobre las cuestiones relativas alos ADPIC celebrados en el grupo pequefio, sus delegaciones
enviaron unasolicitud dirigida al Director General afin de que se elaborara un documento féactico que
les permitiese comprender mejor el uso de ciertas expresiones en el marco de los procedimientos de
solucion de diferencias de laOMC. Se hizo hincapié en tres expresiones. pruebas prima facie, carga
dela pruebay diligencia debida.

124.  El representante del Ecuador pregunta si € documento factico sera distribuido a todos los
Miembros de la OMC a efectos de la transparencia y la no exclusién. Un documento de esa
naturaleza podriainteresar atodos los Miembros.
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125.  El representante de Bolivia dice que apoya las observaciones del Ecuador. Su delegacién no
se opone a la realizacion de ese tipo de trabgjo, pero le llama la atencion el procedimiento. Si bien
reconoce que los pequefios grupos informales se organizaron para facilitar las negociaciones, se
pregunta s estan facultados para solicitar a la Secretaria que facilite documentos, sobre todo con
respecto a cuestiones que solo a €llos interesan. Pide que se aclare el derecho de esos grupos a
formular ese tipo de peticiones y pregunta si, en aras de la no exclusion y la transparencia, todas las
partes interesadas en las negociaciones pueden tener derecho a presentar solicitudes similares.

126. Larepresentante de Suiza dice que su delegacion ha tomado nota de la declaracion formulada
por € representante del Ecuador y que se asegurara de que se respete la transparencia en relacion con
esa cuestion.

127.  El representante de los Estados Unidos dice que presume que € documento solicitado no sera
un documento oficial del Consgjo de los ADPIC. Con respecto a los llamamientos en favor de la
transparencia, también presume que €l documento se pondra a disposicién de todos los Miembros.

128.  El Presidente agradece alas delegaciones de Chile y de Suiza la informacion presentada, que
aporta cierta transparencia para el Consgjo de los ADPIC en Sesion Extraordinariay que se incorpora
en el proceso multilateral, conforme a lo convenido en la dltima reunién del CNC. Entiende que la
solicitud fue formulada por los Miembros que participan en € pequefio grupo. Se trata de una
solicitud presentada concretamente por Chile y Suiza para facilitar los debates en e pequefio grupo.
Las delegaciones de Chile y de Suiza lo han comunicado a fin de informar acerca de la labor que se
realiza en el marco de ese pequefio grupo. El Presidente prevé que, una vez que se finalice €
documento solicitado por las dos delegaciones, éste sera enviado a los Miembros que lo solicitaron, y
este grupo de negociacién confia en que dichos Miembros difundan el documento a fin de garantizar
latransparencia.

129. El Consgo de los ADPIC en Sesion Extraordinaria toma nota de las declaraciones
formuladas.



