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Resumen

El 28 de junio de 2019, el MERCOSUR Yy la Unién Europea (UE) concluyeron las
negociaciones por el histérico Acuerdo de Asociacion (en adelante el “Acuerdo”), dando por
terminado un proceso iniciado en abril de 2000, hace mas de 20 afios. Uno de los capitulos
del Acuerdo es el relativo a las disposiciones en materia de Propiedad Intelectual, dentro del
cual, la proteccion de las indicaciones geograficas es uno de los puntos mas conflictivos en
las conversaciones con los europeos, dado que es una de las cuestiones que mas preocupa a
su sector agricola. Al mismo tiempo, en MERCOSUR, la proteccion de estas
denominaciones no ha despertado demasiado interes, reflejo de ello es el escaso desarrollo
de normativa armonizada en la materia.

La presente propuesta de trabajo tiene como objetivo general constatar la ausencia o
insuficiencia de normativa regional en MERCOSUR en materia de proteccion de las
indicaciones geograficas y evaluar su impacto en el resultado de la negociacion del Acuerdo
y las posibles implicancias para el bloque regional y sus socios.

Para alcanzar el objetivo propuesto, asi como los objetivos especificos derivados, se
analizé la normativa existente en materia de proteccion de las indicaciones geograficas en el
ambito de la Organizacién Mundial de Comercio (OMC), a fin de contrastarla con los
compromisos del Acuerdo; se reviso y analizo la normativa de MERCOSUR vy sus Estados
Partes, asi como también la legislacion comunitaria de la UE. Finalmente, fue analizada la
letra del Acuerdo, resultado de la negociacion entre ambos bloques, con el proposito de
evaluar el impacto que podrian tener los compromisos alcanzados para el bloque regional
del Cono Sur.

Como resultado de la investigacion, se constatd la insuficiencia de la normativa
armonizada en MERCOSUR, en tanto no permite una proteccion regional de las indicaciones
geogréaficas. Ademas, como consecuencia de ello, no fue posible llevar adelante la
negociacion con la UE bajo una légica de bloque a bloque, si no sobre la base de la normativa
nacional de cada Estado Parte versus la normativa comunitaria. Se concluye que los
compromisos alcanzados que regulardn la proteccion de esas indicaciones geograficas
constituyen normativa OMC — plus, en tanto exceden los estandares multilaterales de esa
organizacion, cuya implementacion podria impactar negativamente en las relaciones

comerciales entre los paises del MERCOSUR vy en la propia naturaleza del bloque.
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Si bien existe una vasta bibliografia que aborda, desde distintas perspectivas, las
negociaciones del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques, la presente propuesta
pretende constituir un aporte al analisis de estas negociaciones en materia de proteccion de
las indicaciones geogréficas, tema que ha adquirido gran notoriedad tanto en el ambito
multilateral como en las negociaciones de acuerdos comerciales bilaterales y regionales.
Asimismo, el trabajo constituye un aporte a los estudios de integracion regional dado que
pone en evidencia algunas de las dificultades por la que atraviesan los diferentes bloques en
el proceso de integrarse. En el caso especifico del MERCOSUR que aqui interesa, la
ausencia o insuficiencia de normativa regional impacta directamente en el resultado de sus
negociaciones comerciales, con consecuencias en la propia naturaleza del bloque regional.
Palabras clave: Acuerdo Comercial;, MERCOSUR; Unidon Europea; indicaciones

geograéficas.
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Siglas y Abreviaturas

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio de la Organizacion Mundial del Comercio

CE: Comunidad Europea

CEE: Comunidad Econémica Europea

CEEA 0 ERATOM: Comunidad Europea de la Energia Atdmica

CECA: Comunidad Europea del Carbon y del Acero

CMC: Consejo del Mercado Comun

CEPAL.: Comision Economica para América Latina

DINAPI: Direccion Nacional de Propiedad Intelectual de la Republica del Paraguay
DNPI: Direccién Nacional de Propiedad Industrial de la Republica Oriental del Uruguay
GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

GMC: Grupo del Mercado Comun

INV: Instituto Nacional de Vitivinicultura de Argentina

INAVI: Instituto Nacional de Vitivinicultura de la Republica Oriental del Uruguay
INPI: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina

INPI — Brasil: Instituto Nacional da Propiedade Industrial do Brasil

MERCOSUR: Mercado Comun del Sur

OMC: Organizacién Mundial del Comercio

OMPI: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

PAC: Politica Agricola Comun

UE: Uni6n Europea
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Introduccion

El 28 de junio de 2019, en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el MERCOSUR y la Unién
Europea (UE) concluyeron las negociaciones por el histérico Acuerdo de Asociacion (en
adelante el “Acuerdo”), dando por terminado un proceso iniciado en abril de 2000, hace méas
de 20 afios. No obstante, existen cuestiones formales que atn quedan pendientes antes de su
entrada en vigor, tales como los ajustes en la redaccion, la traduccién a los distintos idiomas
oficiales de ambas partes, y su aprobacion que, en el caso de MERCOSUR tendra que ser
ratificado por los congresos nacionales de los Estados Partesy, en el caso de la UE, al tratarse
de un acuerdo que cubre cuestiones de competencia comunitaria por un lado (politica
comercial), y de sus miembros por el otro, antes de ser adoptado por el Consejo Europeo
debe ser sometido a la aprobacion del Parlamento Europeo y de cada uno de los Estados
miembros que deberan ratificarlo conforme a su legislacion nacional (De Angelis & Medina
Pérez, 2020, p. 103). De todos modos, los textos del Acuerdo fueron publicados con fines
informativos y pueden sufrir nuevas modificaciones, incluso como resultado del proceso de
revision juridica.

El Acuerdo Marco Interregional de Cooperacion firmado en diciembre de 1995, en
vigor desde 1999, fue el punto de partida de un didlogo birregional que se transformo, a
partir del afio 2000, en una negociacion para el establecimiento de una zona de libre
comercio. EI Acuerdo Marco contenia disposiciones generales sobre los mecanismos para
promover el fortalecimiento de los vinculos birregionales, a través de tres pilares principales:
un pilar politico, otro comercial y uno relativo a la cooperacion entre los bloques (Makuc et
al., 2015, p. 5). El pilar comercial contempla las disposiciones en materia de comercio,
previendo la eliminacion de casi todas las barreras arancelarias, no solo para los bienes
industriales y agricolas, sino también para los servicios, las inversiones, las compras
gubernamentales, entre otras. Ademas, alli se incluyen las disciplinas que enmarcan el
proceso de liberalizacion comercial y regulan el comercio, entre ellas, las que cubren los
subsidios; las medidas sanitarias y fitosanitarias; los reglamentos técnicos; régimen de
origen; salvaguardias; propiedad intelectual y, dentro de esta Gltima, las indicaciones

geogréficas (Cifuentes y Quintanar , 2015, p. 79).
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Desde el inicio de este proceso, el avance de las negociaciones fue bastante
infructuoso. De hecho, éstas fueron suspendidas en mas de una oportunidad en virtud de las
diferencias entre ambos bloques en relacidn con las concesiones comerciales otorgadas por
uno y otro, asi como también por cuestiones relativas a sus propias dinamicas internas, tales
como los procesos electorales en los Estados Partes del MERCOSUR o la renovacion de
autoridades en los érganos decisorios de la UE, entre otras.

Dentro del capitulo sobre propiedad intelectual, la proteccién de las indicaciones
geograficas ha sido siempre uno de los puntos méas conflictivos en las conversaciones con
los europeos, dado que es una de las cuestiones que mas preocupa a su sector agricola. En
los ultimos afios, la proteccion de estas denominaciones ha cobrado un importante
protagonismo y su inclusion en las negociaciones de los acuerdos comerciales se ha
convertido en una caracteristica distintiva. Para algunos actores, como el caso de la UE, su
proteccion constituye una herramienta de desarrollo en tanto representan un simbolo de
calidad que ofrece a los productores un precio superior por su producto, ademas de ofrecer
a los consumidores una garantia de autenticidad. Para otros, en el marco de las negociaciones
comerciales internacionales, la proteccion de las indicaciones geogréaficas no reviste gran
importancia, incluso en ciertas ocasiones se las ha utilizado como moneda de cambio para
alcanzar otras concesiones, tales como las mejoras en acceso a mercado.

La UE cuenta con una larga tradicion en materia de identificacion de sus productos
vinicos, bebidas espirituosas y productos agroalimentarios con indicaciones geograficas, y
ha hecho de la proteccién de estas denominaciones una politica de desarrollo territorial,
contando con un extenso marco regulatorio. Es por esta razdn que el abordaje de este tema
dentro de los acuerdos de libre comercio constituye una de sus demandas mas importantes:
la UE entiende que de esta manera protege sus productos en todo el mundo, preservando su
buena reputacion y evitando el uso fraudulento de los nombres con los que se los identifica.
En consecuencia, es ampliamente conocida su demanda por estandares de proteccién mas
elevados, tanto en las negociaciones que se llevan adelante en el seno de la Organizacion
Mundial de Comercio (OMC), como también en sus negociaciones comerciales bilaterales.

En el &mbito multilateral, a partir de la “Ronda de Doha” de 2001, la ronda de

negociaciones comerciales mas reciente entre los Miembros de la OMC, dando
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cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 23 y 24 del “Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (ADPIC) de la OMC
(acuerdo que contiene las disposiciones multilaterales sobre las indicaciones geogréficas),
los paises miembros entablaron negociaciones a fin de mejorar la proteccién de estas
denominaciones, aunque aun no han alcanzado un consenso al respecto y las mismas
contintian abiertas. Mayoritariamente, los paises se encuentran alineados en torno de dos
grupos principales: uno de ellos liderado por la UE que pretende estandares mas elevados de
proteccion, enfrentado al grupo de paises que prefiere mantener los estandares multilaterales
actuales.

Paralelamente, ante el estancamiento de las negociaciones en la OMC, la UE ha
pretendido alcanzar sus demandas por mayor proteccion en el ambito de sus negociaciones
comerciales bilaterales. Los antecedentes han mostrado que los tratados de libre comercio
de la UE cuentan con capitulos ambiciosos en materia de proteccion de derechos de
propiedad intelectual, con estandares superiores al ADPIC, en particular sobre las
indicaciones geograficas (Aoun et al, 2020, p. 8). De esta manera, los europeos han
pretendido el reconocimiento de una extensa lista de indicaciones geogréaficas, cuya
proteccion sea asegurada a traves de disposiciones ADPIC-plus, esto es, a través de
disposiciones mas restrictivas que las multilaterales. Es decir, de conformidad con el ADPIC,
los paises tienen que cumplir los principios esenciales, como el de no discriminacion,
satisfaciendo normas minimas de proteccion y observancia. Para ello, disponen de la libertad
para elegir el modo en que aplicaran las disposiciones multilaterales en sus respectivos
sistemas juridicos nacionales. Al hacerlo, podran establecer normas que prevean una
proteccién mas amplia si lo desean, las denominadas ADPIC-plus, siempre que con ello no
se infrinja la letra del Acuerdo.

Las disposiciones ADPIC-plus, resultan entonces mas restrictivas que las
establecidas a nivel multilateral, cuyos resultados en ocasiones, terminan siendo negativos
para las contrapartes que negocian con la UE, en tanto se ven obligadas, entre otras
cuestiones, a abandonar el uso de marcas comerciales reconocidas coincidentes con

indicaciones geograficas europeas protegidas o a la pérdida de las excepciones incluidas en
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el articulo 24 del ADPIC, como lo es el permiso para la continuidad en la utilizacion de
nombres de uso comdn, los llamados términos genericos.

El Acuerdo de Asociacién entre el MERCOSUR y la UE no es una excepcion y la
proteccion de las indicaciones geograficas ha sido uno de los temas mas conflictivos de todo
el proceso. En efecto, las negociaciones se extendieron por un largo tiempo, entre otras
cuestiones por desacuerdos en relacién con la proteccion de las denominaciones europeas en
el territorio de los paises del MERCOSUR, evidenciando la importancia que la UE le
atribuye a este tema en sus negociaciones comerciales.

Por su parte, en el caso de MERCOSUR, la proteccion de las indicaciones
geogréficas no ha despertado demasiado interés entre sus socios y la posicion de cada uno
de ellos en diferentes frentes de negociacion ha sido disimil, siendo Argentina uno de los
maés férreos defensores por mantener los actuales estandares de proteccion del ADPIC. Por
otro lado, el escaso desarrollo de normativa armonizada en esta materia al interior del blogue
regional, demuestra también la poca importancia atribuida al tema.

El presente trabajo tiene como propdsito constatar la ausencia o insuficiencia de
normativa regional en MERCOSUR en materia de proteccion de las indicaciones geograficas
e identificar su posible incidencia en la negociacion del Acuerdo de Asociacion con la UE,
asi como las posibles implicancias de ello para el MERCOSUR Yy sus socios.

De esta manera, el trabajo se dividira en el relevamiento y analisis de: (i) la normativa
internacional y multilateral sobre la proteccion de las indicaciones geogréaficas, a fin de
identificar los estandares internacionales actuales de proteccién que constituyen el piso
minimo de proteccion al que los paises se comprometen; (ii) la posicion de la UE y de los
Estados Partes del MERCOSUR en las negociaciones multilaterales, orientadas a mejorar la
proteccién de las indicaciones geograficas en la OMC, que permitira por otro lado,
identificar y comprender las demandas de una y otra Parte en la negociacion del Acuerdo
entre ambos bloques; (iii) el marco regulatorio de la UE en materia de proteccion de las
indicaciones geograficas, que posibilitara detectar posibles extrapolaciones de la normativa
europea en la letra del Acuerdo con el MERCOSUR,; (iv) la normativa MERCOSUR v las
de sus Estados Partes, a fin de constatar la insuficiencia o ausencia de normativa regional,

asi como las diferencias entre las legislaciones nacionales y, finalmente, (v) el analisis de la
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letra del Acuerdo entre MERCOSUR y la UE, con el propésito de dilucidar los compromisos
alcanzados, aquellos que constituyen compromisos ADPIC- plus, asi como su posible

impacto en el bloque regional del Cono Sur y sus Estados Partes.

1. Planteamiento del Tema/Problema

A partir de la Ronda Uruguay del GATT, en 1994, se produce una reformulacion del
sistema multilateral de comercio dando origen a la OMC, a través del Acuerdo de Marrakech,
el 15 de abril de 1994. De este modo, se establece, entre otros, un régimen de proteccién de
los derechos de propiedad intelectual, el ADPIC que incluye la proteccion de las
indicaciones geograficas. Como consecuencia de ello, todos los paises miembros se vieron
obligados a incorporar dichos compromisos a su normativa nacional, estableciendo
estandares minimos de proteccion para los derechos de propiedad intelectual.

La inclusion en el ADPIC de las indicaciones geograficas fue una iniciativa de
algunos paises de la UE, donde el desarrollo de la agricultura esta enormemente ligado a esta
modalidad que protege los nombres que identifican a los productos como una categoria de
propiedad intelectual (Abarza & Katz, 2002, p. 26). De hecho, la UE presenta uno de los
méas bastos sistemas de proteccion de las indicaciones geograficas, con una amplia
legislacion comunitaria que protege los nombres de los vinos, las bebidas espirituosas y los
productos agroalimentarios, cuya calidad esta ligada a un origen geografico especifico. De
alli que, en el marco de las negociaciones multilaterales, la UE ha pretendido extrapolar su
normativa interna a fin de alcanzar estandares mas elevados de proteccién. Cuando ello no
ha sido posible, el blogue europeo se volco a la negociacion de acuerdos bilaterales, cuyos
capitulos de propiedad intelectual reflejan sus ambiciosos estandares de proteccion.

Por su parte, dando cumplimento al mandato multilateral, los Estados Partes del
MERCOSUR establecieron disposiciones en su legislacion nacional, pero poco trabajaron
en la armonizacion de normativa comuln que permitiera una proteccion regional eficaz de
dichas denominaciones (reconocimiento mutuo de indicaciones geogréaficas; listas comunes;
registro regional; etc.). Como consecuencia de ello, al momento en que ocurrieron las

negociaciones con la UE, las indicaciones geograficas de cada uno de los Estados Partes del
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MERCOSUR s6lo contaban con la proteccion que le ofrece la legislacion nacional del pais
del cual son originarias.

El presente trabajo pretende entonces responder a interrogantes tales como: ;Cual es
la normativa MERCOSUR en relacion con la proteccion de las indicaciones geogréaficas?
¢Cudl fue el impacto de la ausencia o insuficiencia de legislacién del MERCOSUR en la
negociacion con la UE? ;Existen divergencias en la legislacion de los Estados Partes del
MERCOSUR en relacién con la proteccién de estas denominaciones? ¢Cudles son los
compromisos que resultaron de las negociaciones y cual es el posible impacto en el bloque
regional suramericano? ¢Existen compromisos “plus” OMC o ADPIC-plus? ;Qué
compromisos podrian derivarse a partir de la firma del Acuerdo entre el MERCOSUR vy la
UE para el bloque regional del Cono Sur y sus Estados Partes?

2. Objetivos: General y Especificos

El objetivo general que se propone alcanzar con este trabajo es constatar la ausencia
o insuficiencia de normativa regional armonizada del MERCOSUR en materia de proteccion
de las indicaciones geograficas e identificar su posible incidencia en la negociacion del
Acuerdo de Asociacion con la UE, asi como las posibles implicancias de ello para el
MERCOSUR Yy sus socios.

A partir del objetivo general propuesto se derivan los siguientes objetivos
especificos:

(i) Revisar e identificar la normativa internacional y multilateral de referencia en
materia de proteccion de las indicaciones geogréaficas: el andlisis de los compromisos
resultantes de la negociacion por el Acuerdo, debe hacerse confrontando con las reglas
multilaterales a fin de poder evaluar los costos y beneficios para las Partes, asi como para
explicar el alcance de lo acordado, identificando, por ejemplo, posibles compromisos
ADPIC-plus.

(ii) Examinar y analizar el marco legal de proteccion de las indicaciones geograficas
de la UE, que permitira detectar posibles extrapolaciones de la normativa comunitaria en la
letra del Acuerdo con el MERCOSUR.
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(iii) Indagar y revisar la normativa comun en MERCOSUR en materia de proteccion
de las indicaciones geograficas. Directamente vinculado con el objetivo general, este
objetivo persigue revisar los trabajos de armonizacion normativa del bloque regional en esta
materia y evaluar su pertinencia o no para brindar una proteccion regional eficaz de estas
denominaciones.

(iv) Relevar y comparar la normativa nacional de cada Estado Parte del MERCOSUR
sobre la proteccion de las indicaciones geogréficas, a fin de identificar las similitudes y las
diferencias entre las legislaciones de los Estados Partes.

(v) Identificar las potenciales implicancias para el MERCOSUR de los compromisos
acordados en el marco del Acuerdo de Asociacion con la UE.

3. Hipdtesis

La hipotesis directriz que guia este trabajo es:

Dado que los Estados Partes del MERCOSUR no han desarrollado normativa
armonizada que permita la proteccion regional de las indicaciones geogréaficas no fue posible
proceder bajo una légica de negociacion de bloque a bloque con la UE, debiendo negociar
la letra del Acuerdo sobre la base de la normativa nacional de cada Estado Parte del

MERCOSUR versus la normativa comunitaria.

Una hipdtesis secundaria permitird ahondar en las posibles implicancias del Acuerdo
para el MERCOSUR:

La implementacion de los compromisos acordados, que constituyen normativa
OMC-plus, podria impactar negativamente en las relaciones comerciales entre los paises del

MERCOSUR vy en la propia naturaleza del bloque.

4. Marco Tedrico

Las teorias o enfoques que abordan el estudio de la “integracion regional” y el
“regionalismo”, son claves en el desarrollo de esta investigacion. Si bien no es objeto de este
trabajo efectuar un analisis exhaustivo de los procesos que transitaron el MERCOSUR vy la

UE hacia su integracion, algunos de estos enfoques resultan ineludibles como marco tedrico
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para comprender, entre otras cuestiones, su naturaleza y los aspectos mas caracteristicos de
ambos bloques.

Asimismo, los debates en torno al “multilateralismo” y el “bilateralismo” sirven
también como marco de analisis para entender, por ejemplo, el fendmeno de la proliferacion
de acuerdos comerciales de la Gltima década del siglo XXy principios del siglo XXI, dentro
de los cuales el Acuerdo Marco Interregional de Cooperacién entre el MERCOSUR y la UE
firmado en 1995, constituye un claro ejemplo y el punto de partida del didlogo birregional
para la negociacion del Acuerdo comercial.

Especificamente, dentro de las distintas teorias que se han ocupado de estudiar a la
integracion regional, se encuentran aquellas que conceden menor o mayor importancia al
papel que tienen la economia, o los flujos de comercio o la interdependencia dentro de este
proceso, mientras que otros enfoques ponen el acento en las cuestiones institucionales o
culturales (Malamud, 2012, p. 294). Es valido aclarar que, si bien estas teorias se ocupan de
analizar y explicar el caso europeo, algunos de sus conceptos bien pueden ser Utiles para
analizar otros procesos de integracion regional como el MERCOSUR.

La primera gran teoria de la integracion europea es el neofuncionalismo.
Desarrollada por Ernst Haas, el argumento basico es que la integracion europea es un proceso
determinista, por el que una accién determinada y relacionada con un objetivo especifico,
crea una situacion en la que el objetivo original s6lo puede asegurarse mediante la adopcion
de nuevas acciones, que a su vez crean una condicion adicional y la necesidad de mas, y asi
sucesivamente. Para los neofuncionalistas, las fuerzas motrices de este proceso denominado
spillover (derrame), son los actores no estatales y no los Estados-nacion soberanos. Los
intereses sociales nacionales, como las asociaciones empresariales, los sindicatos y los
partidos politicos, presionan en favor de una mayor integracion de las politicas para
promover sus intereses econdmicos o ideoldgicos, mientras que las instituciones
“supranacionales” defienden la delegacion de méas poderes en su favor a fin de aumentar su
influencia sobre los resultados de las politicas (Hix, 1999, p. 14). Asi, la integracion regional
es el proceso por el cual los Estados nacionales se mezclan, confunden y fusionan con sus
vecinos, de modo tal que pierden ciertos atributos facticos de la soberania, adquiriendo

nuevas técnicas para resolver sus conflictos mutuos (Hass, 1971, como se cité en Malamud,
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2012, p. 283), a la vez que, segin Malamud y Schmitter (2006), crean “instituciones
comunes permanentes, capaces de tomar decisiones vinculantes para todos los miembros”
(p. 17).

El fortalecimiento de los elementos “intergubernamentales” de la entonces
Comunidad Europea (CE), dio lugar a la aparicién de una nueva teoria de la integracion
marcadamente opuesta al neofuncionalismo, conocida como intergubernamentalismo.
Segun este enfoque, la integracion europea estd impulsada por los intereses y las acciones
de los Estados nacionales, siendo el principal objetivo de los gobiernos proteger sus intereses
geopoliticos, como la seguridad y la soberania nacional (Hix, 1999, p. 15).

Mas reciente, el intergubernamentalismo liberal avanzé un poco més en el estudio de
la integracion regional. Malamud sefiala que Moravcsik, quien desarroll este enfoque,
explica la demanda de integracion como el resultado de la convergencia de varias economias
nacionales, antes cerradas y divergentes, hacia politicas mas liberales, abiertas y
desreguladas (2012, p. 294). Esta idea que bien podria aplicarse a los origenes del
MERCOSUR, explica también en cierto modo, los procesos de integracion econdémica mas
tempranos en Ameérica Latina que, segun Bernal-Meza, constituyeron en sus origenes, un
instrumento para promover la industrializacién sustitutiva de importaciones, por via de la
extension de los restringidos mercados nacionales de consumo. El papel de la cooperacion
economica, orientada al aumento de los niveles de comercio fue considerado un factor clave
para acelerar el ritmo del desarrollo, haciendo mas racional y eficiente el proceso sustitutivo,
a la vez que ampliando los mercados nacionales (2005, p. 90).

El intergubernamentalismo liberal concibe la integracion regional como el resultado
de la decision soberana de un grupo de Estados vecinos, que promueven la cooperacion
internacional para satisfacer las demandas de sus actores nacionales relevantes. El resultado
previsto es el fortalecimiento del poder estatal, que mantiene la opcion de retirarse de la
asociacion, y no su dilucién en una entidad regional. A medida que la liberalizacién
comercial aumenta la magnitud del comercio exterior, las demandas por una mayor
integracion se incrementan. En este marco, las instituciones regionales son concebidas como

mecanismos que facilitan la implementacion de acuerdos, antes que como actores autonomos
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0 como arenas de accion colectiva (Moravcsik, 1999, como se cit6 en Malamud, 2011, p.
224).

Moravcsik, al explicar el proceso de integracion europeo, afirma que los Estados
actuan de forma racional en busca de intereses relativamente estables y bien ordenados; es
decir, la integracion europea puede explicarse como una serie de decisiones racionales
tomadas por los lideres nacionales de esos Estados. Para dar cuenta de ello, Moravcsik
presenta un marco o esquema racionalista de la cooperacion internacional que consta de tres
etapas, que bien puede aplicarse al MERCOSUR: (i) la formacién de preferencias
nacionales; (ii) la negociacion interestatal y (iii) la eleccion institucional (Moravcsik, 1999,
p. 18). En la primera etapa, los Estados definen sus preferencias nacionales, entendiendo
estas como el conjunto de valores que reflejan los objetivos de los grupos domésticos que
influyen en el aparato estatal, motivados por intereses geopoliticos y econdmicos. La
segunda etapa corresponde a la negociacion interestatal, que ocurre sobre la base de la
configuracion de la diversidad de las preferencias nacionales, a través de la cual se
identifican los acuerdos potenciales entre los Estados. Los beneficios estan determinados de
forma decisiva por el poder relativo de los gobiernos nacionales, entendido en términos de
interdependencia politica asimétrica (Moravcsik, 1999, pp. 51-52). La ultima etapa, quiza la
que menos pueda ser extrapolada al caso del MERCOSUR, es la eleccion institucional.
Moravcsik se pregunta ¢cuando y por qué los gobiernos de la UE delegan el poder de
decision en las instituciones comunitarias o ejercen una soberania compartida con éstas?, y
¢por qué no conservan siempre la prerrogativa de tomar decisiones unilaterales en el futuro?
El autor plantea que la restriccidn a la soberania ocurre de dos maneras: la primera sucede a
través del ejercicio de una soberania compartida, es decir, cuando los gobiernos acuerdan
decidir los asuntos futuros mediante procedimientos de votacion distintos de la unanimidad,
0 através de la delegacion de la toma de decisiones, esto es, cuando se permite a los actores
supranacionales tomar ciertas decisiones auténomas, sin que intervenga una votacion
interestatal o un veto unilateral. Hay tres explicaciones posibles que permiten comprender la
delegacion de la soberania y la coparticipacion en la toma de decisiones en el contexto de la
UE: la creencia en la ideologia federalista, la necesidad de coordinacion y planificacion

tecnocrética centralizada y, finalmente, el deseo de compromisos mas creibles (Moravcsik,
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1999, pp. 67-68). Segin Moravcsik, la voluntad de los gobiernos en delegar o ejercer una
soberania compartida no responde a las dos primeras, es decir, a una aspiracion federalista o
a una ideologia tecnocratica centralizadora, sino a la necesidad de garantizar la credibilidad
de los compromisos mediante el monitoreo y la sancion. La opcién entre delegacion de
soberania y coparticipacion (pooling) de las competencias decisorias varia en funcion del
area tematica y responde a los equilibrios alcanzados entre las preferencias nacionales en
cada negociacion (Malamud, 2012, p. 291).

Como fuera mencionado en el parrafo anterior, el marco racionalista de la
cooperacion internacional que Moravcsik desarrolla para explicar el proceso de integracion
europeo, bien puede aplicarse al proceso de integracion suramericano, particularmente en lo
que se refiere a las dos primeras etapas. Por lo demas, en MERCOSUR no hay una
delegacion de soberania en instituciones supranacionales, es decir que, dada su naturaleza
intergubernamental, el poder de decision recae en los Estados nacionales. Precisamente por
esta razon Malamud afirma que MERCOSUR encarna un tipo de intergubernamentalismo
extremo, denominado “interpresidencialismo”, que combina una estructura institucional
doméstica, la democracia presidencial, con una estrategia de politica externa, la diplomacia
presidencial, es decir, opera mediante la negociacion directa entre los presidentes (Malamud,
2012, pp. 302-303).

Otro de los enfoques que sirve como marco de analisis para esta investigacion son
los aportes desarrollados por la teoria de la gobernancia regional, realizados también sobre
el caso europeo. Este enfoque concibe la integracion regional como un proceso que, una vez
iniciado genera una dindmica propia, enfatizando la importancia de los actores
supranacionales creados por la asociacion regional, que a la vez impulsan el proceso. Este
enfoque destaca la participacion de cuatro actores centrales en el avance de la integracion:
los Estados nacionales, los empresarios transnacionales (transnational transactors), la
Comision Europea y la Corte de Justicia Europea. Estas ultimas instituciones
supranacionales no existen o no tienen peso en otros bloques regionales, por lo que, fuera de
la UE s6lo es esperable la interaccidn entre Estados nacionales y empresarios transnacionales
(Malamud, 2011, p. 223).



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Econémicas

Escuela de Estudios de Posgrado \JIINYS

Segun este enfoque, la integracién puede desarrollarse mediante instrumentos
“negativos” o “positivos”. La integracion “negativa” se refiere a las medidas que aumentan
la integracion de los mercados eliminando las restricciones nacionales al comercio y las
distorsiones de la competencia; mientras que la integracién “positiva” se trata de politicas
comunes que modelan las condiciones bajo las que operan los mercados (Scharpf, 1995, p.
7). Es decir que, mientras la integracion negativa puede desarrollarse a través de
procedimientos intergubernamentales, la segunda requiere instituciones supranacionales
(Malamud, 2012, p. 294). A la luz del enfoque de la gobernancia supranacional, podria
decirse que MERCOSUR se ha desarrollado a través de elementos negativos, dada su
naturaleza estrictamente intergubernamental, mientras que, segun Scharpf, el proceso de
integracion europeo Se caracteriza por una asimetria fundamental, marcada por un dualismo
entre el derecho europeo supranacional y la elaboracion de politicas europeas
intergubernamentales (1995, p. 7).

En la UE tanto las competencias de los gobiernos nacionales, como las de las
instituciones comunitarias, asi como la relacion entre ambos, son difusas y ambiguas. Los
funcionarios nacionales cumplen un rol clave, pero también la Comision y el Parlamento
Europeo (y, en algunos casos, el Tribunal de Justicia), constituyen blancos de la presion de
gobiernos subnacionales y grupos sectoriales que buscan promover sus intereses por todos
los canales disponibles, dando lugar a un proceso que ha sido denominado gobernancia en
maultiples niveles (Hooghe & Marks, 2001, como se cité en Malamud, 2011, p. 226). Estos
conceptos podrian resultar Gtiles para explicar por ejemplo, el fuerte lobby proteccionista
que los distintos sectores agricolas de los Estados miembros ejercieron sobre la Comision
Europea en el marco de las negociaciones con MERCOSUR, a fin de alcanzar por ejemplo,
elevados estandares en materia de propiedad intelectual, particularmente en lo que a este
trabajo interesa, en relacion con la proteccion de las indicaciones geogréaficas, presion que
aun continua, demorando los tiempos para la entrada en vigor del Acuerdo.

Desde una oOptica mas econdmica de la integracion regional, no pueden dejar de
considerarse los aportes de Bella Balassa sobre los niveles progresivos o etapas hacia la
integracion regional. El autor define la integracién econémica como un proceso y como un

estado de cosas: considerada como un proceso, engloba las medidas destinadas a abolir la
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discriminacion entre unidades econdmicas pertenecientes a diferentes Estados nacionales;
considerada como un estado de cosas, puede representarse por la ausencia de diversas formas
de discriminacion entre economias nacionales (1961, p. 1).

Segln Balassa, la integracion econdmica puede adoptar varias formas que
representan distintos grados de integracion: (i) la zona de libre comercio, donde se suprimen
los aranceles (y las restricciones cuantitativas) entre los paises participantes, aunque cada
pais conserva sus propios aranceles frente a los no miembros; (ii) la unién aduanera, que
implica ademds de la supresion de la discriminacion en el ambito de los movimientos de
mercancias dentro de la unién, la equiparacion de los aranceles en el comercio con los paises
no miembros; (iii) el mercado comun, que consiste una forma mas elevada de integracion
economica, donde no solo se suprimen las restricciones comerciales, sino también las
restricciones a la circulacion de los factores de produccion; (iv) la union econdémica que, a
diferencia del mercado comun, combina la supresion de las restricciones a los movimientos
de mercancias y factores de produccion con un cierto grado de armonizacion de las politicas
econdmicas nacionales, a fin de eliminar las discriminaciones debidas a las disparidades de
esas politicas y, (v) una integracion econémica completa o total que presupone la unificacion
de las politicas monetarias, fiscales, sociales y anticiclicas y requiere la creacion de una
autoridad supranacional cuyas decisiones sean vinculantes para los Estados miembros (1961,
p. 2).

Caetano y Bartesaghi aseguran que diversos autores contemporaneos ya no se
refieren a los modelos de integracion en base a niveles, sino que simplifican el concepto a
los efectos econdmicos inmediatos (2014, p. 10).

Enrelacion con ello, Baldwin afirma que, dentro del fendmeno del regionalismo cuya
rapida difusion es, sin duda, la evolucion mas importante del sistema comercial mundial, los
esquemas de integracién regional pueden ser superficiales o profundos (1997, p. 867-868).
La UE es un ejemplo de lo que constituye un esquema de integracion profundo, dado que
sus miembros no pueden restringir por si solos las importaciones de bienes o servicios
(incluso mediante normas internas de salud, seguridad o medio ambiente), asi como tampoco
restringir la libre circulacion de capital y trabajo al interior del bloque. Por su parte, dentro

de los esquemas de integracion caracterizados como superficiales, Baldwin ubica a los
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acuerdos de libre comercio como el MERCOSUR, asi como otros acuerdos en América
Latina, que en ocasiones no van mas alla de la liberalizacion de aranceles (1997, p. 868).

De este modo, Baldwin y Venables (1995), entienden a la integracién regional como
el resultado de la decision de un grupo de paises de una region determinada que deciden
reducir o quitar tarifas y barreras a la libre circulacién de mercancias, servicios y factores de
produccion. Asi, los autores distinguen tres tipos de acuerdos de integracion regional: (i) la
zona de libre comercio, caracterizada por la eliminacion de los aranceles al comercio entre
los paises miembros, dejando autonomia para fijar sus aranceles en el comercio con terceros;
(ii) la union aduanera que aplica un arancel comdn al comercio con paises no miembros; y
(iii) el mercado comdn que permite la libre circulacion de factores de produccion, asi como
de bienes y servicios entre los Estados miembros (p. 1598).

La negociacion del acuerdo comercial entre MERCOSUR vy la UE, expresion del
nuevo regionalismo, puede ser analizada a la luz de los aportes de Bayne y Woolcock sobre
la diplomacia economica. Los autores destacan que después de la Guerra Fria las cuestiones
de seguridad pasaron a jugar un rol reducido y las relaciones econémicas adquirieron una
mayor importancia. Asi, la opcion por la negociacion de acuerdos de libre comercio puede
ser considerada como una de las politicas que, segun estos autores, ademas de dar forma a
la interaccion entre la economia doméstica y la internacional, contribuye a que los gobiernos
sean mas eficientes en la consecucion del objetivo de mejorar el bienestar econdémico dentro
de la economia global (2003, p. 4-5).

El fendmeno del “nuevo regionalismo” 0 “regionalismo abierto” que surgio en la
década de 1980 y se extendio rapidamente por todo el mundo, tuvo como objetivo principal
ampliar la libre circulacion de bienes, servicios y capitales (pero no de mano de obra), sin
crear necesariamente normativas comunes, barreras externas 0 instituciones
supranacionales, cuya pertenencia a estos “bloques” no fuera exclusiva, si no que los paises
podian adherir a tantos como quisieran sin incurrir en obligaciones contradictorias
(Schmitter & Malamud, 2007, p. 1).

El Acuerdo Marco entre el MERCOSUR vy la UE, que diera inicio al dialogo
birregional para el acuerdo comercial, debe ser entendido entonces dentro de este fendmeno

que, como también destaca Bartesaghi, se caracteriz6 por el importante namero de acuerdos
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comerciales que se suscribieron en las primeras décadas del siglo XXI, vinculado con la
parélisis del sistema multilateral de comercio desde el lanzamiento de la Ronda de Doha de
la OMC en noviembre de 2001, aunque también con la profundidad alcanzada por los
acuerdos regionales, con éxitos muy dispares en todas las regiones (2014, p. 47). Para la
OMC una de las razones que puede explicar la proliferacién de estos acuerdos comerciales,
es la importancia que adquirieron las nuevas tematicas vinculadas con el comercio
internacional, como los servicios, la inversion extranjera, la propiedad intelectual, el medio
ambiente, entre otras, en las que se pretendié avanzar mas alla de las regulaciones
multilaterales (Bartesaghi, 2014, pp. 45-46).

Bladwin y Venables reflexionan precisamente sobre la compatibilidad del
regionalismo con el sistema multilateral de comercio, planteandose interrogantes tales como:
¢es el regionalismo malo para el bienestar mundial?; ¢llevara a la ruptura del sistema
multilateral de comercio la proliferacion de acuerdos de integracion regional? Los autores
sefialan que tal vez, la conclusion méas importante que se puede extraer es que, a pesar de las
ambigledades teoricas, los acuerdos regionales de integracion parecen haber generado
ganancias de bienestar para los participantes, con efectos indirectos pequefios, pero
posiblemente negativos, sobre el resto del mundo (1995, pp. 1636-1638).

Para Bergsten (1997), el “regionalismo abierto” representa un esfuerzo por resolver
uno de los problemas centrales de la politica comercial contemporanea, esto es, como
compatibilizar el fendmeno de la explosion de acuerdos comerciales regionales con el
sistema comercial multilateral. Para este autor, el concepto trata de garantizar que los
acuerdos comerciales regionales sean en la practica bloques de construccion que lleven a
una mayor liberalizacion mundial, en lugar de obstaculos que impidan dicho progreso; es
decir, el “regionalismo abierto” puede acelerar el progreso hacia la liberalizacion global y la
elaboracion de normas.

En esa misma linea, Gudynas sefiala que la CEPAL define el “regionalismo abierto”,
como un proceso que busca conciliar, por un lado, la interdependencia resultante de los
acuerdos de libre comercio y, por otro, la interdependencia de las condiciones de mercado
resultantes de la liberalizacion del comercio, donde las politicas de integracion

complementan y son compatibles con las politicas que aumentan la competencia
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internacional. No obstante, el regionalismo se distingue de la simple liberalizacion del
mercado, porque sus acuerdos de integracion estan reforzados por la proximidad geogréafica
y la afinidad cultural entre los paises de la regién (2005, p. 1).

Mittelman destaca que el “nuevo regionalismo” representa la concentracion del
poder politico y econdmico que compiten en la economia global con multiples flujos
interregionales e intrarregionales. El autor enfatiza ademas, que los nuevos regionalismos
poseen caracteristicas trascendentes, tales como la cercana cooperacion politica, al inicio de
los proyectos; la equidad y el balance en las relaciones entre los miembros y el incremento
comercial, donde el Estado, actor importante del proceso, debe funcionar como agente activo
y sus tareas principales son la racionalizacion de la produccion, la construccion de
infraestructura y la promocion de intercambios (1996, como se cité en Morales Fajardo,
2007, p. 67)

Especificamente, en lo que se refiere a la relacion entre la UE y América Latina,
Sanahuja sefiala que el ascenso del “regionalismo abierto” y el relanzamiento de la
integracion econdmica generaron nuevos intereses comerciales y de inversion, dando lugar
a una matriz “interregionalista” entre estos dos grandes bloques. Esa estrategia
interregionalista fue trazada por la UE entre 1994 y 1995 (2013, p. 159), momento en el cual
se inicia el dialogo birregional entre la UE y el MERCOSUR.

Como fuera mencionado anteriormente, los enfoques o teorias sobre la integracion
regional que vinieron a explicar el proceso de integracion europeo, se han utilizado también
para analizar otros procesos de integracion regional, en tanto éste ultimo marco todos los
que surgieron en América Latina, que siguieron el mismo modelo mas alla de las diferencias
en sus resultados (Caetano & Bartesaghi, 2014, p. 10). De hecho, algunos autores afirman
que la UE ha intentado que la region latinoamericana siga su modelo, “queriendo ver en
América Latina y el Caribe un ‘espejo’ de su propia experiencia de integracion” (Sanahuja,
2013, p. 158). Su apoyo a la integracién regional y a formas mas amplias de regionalismo,
es uno de los rasgos que distinguen a la UE como socio externo de América Latina y el
Caribe, siendo una referencia relevante para la integracion latinoamericana, a la vez que,
prestando apoyo tangible a ese objetivo (Sanahuja, 2013, p. 158), actuando como “federador

externo” de la region (Sanahuja, 2007, p. 36). Para analizar este papel de “federador
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externo”, es necesario situar la estrategia de la UE en el contexto de lo que se conoce como
“interregionalismo”, concepto que se refiere a las relaciones entre grupos regionales y que
constituye uno de los principales modos de actuacion de la politica exterior de la UE
(Sanahuja, 2007, p. 36).

Wintgens se refiere también a esta estrategia de la UE en la regidn, al sefialar que a
través de la promocién del regionalismo y del interregionalismo, el bloque europeo ha
pretendido la exportacion de su modelo de integracion y de gobernabilidad regional (2017,
p. 6).

El interregionalismo es sin duda el modo de actuacion preferido por la UE y el que
maés refleja su identidad como actor internacional (Sanahuja, 2007, pp. 36-37). Es por ello
que la firma de acuerdos de libre comercio entre la UE y los bloques regionales de América
Latina y el Caribe presupone la profundizacion de la integracion economica en cada uno de
estos hasta constituirse en “grupos” regionales efectivos, capaces de garantizar la libre
circulacion intrazona y el establecimiento de reglas comunes en distintos ambitos (Sanahuja,
2013, p. 160).

La rabrica del acuerdo entre el MERCOSUR vy la UE, puede considerarse entonces
como un ejemplo del fendmeno del interregionalismo, caracterizado por un crecimiento
exponencial en los ultimos afos, de la firma de los acuerdos comerciales a nivel
internacional, pasando de un multilateralismo y regionalismo, hacia un marcado
bilateralismo que parece instaurar un nuevo paradigma en la integracion comercial (Caetano
& Bartesaghi, 2014, p. 9). Este fendmeno ocurrié paralelamente a la paralisis de las
negociaciones comerciales multilaterales desde la Ronda de Doha, siendo este uno de los
motivos que lleva a la UE a negociar acuerdos comerciales con otras regiones, en los que
pretende convalidar los objetivos de politica comercial que no logra materializar en el ambito
multilateral. De ahi que resulta conveniente entonces analizar los compromisos alcanzados
a través de la firma del Acuerdo de Asociacion entre el MERCOSUR y la UE, puntualmente,

a los fines de este trabajo, en relacion con la proteccion de las indicaciones geograficas.
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5. Metodologia

La presente propuesta procura llevar adelante un trabajo de investigacion de carécter
empirico, exploratorio y descriptivo, mediante el cual se intentara efectuar un tratamiento
original del tema elegido, a partir de la revision e interpretacion de datos primarios y
secundarios recolectados de diversas fuentes formales y materiales de investigacion. Las
fuentes primarias de conocimiento utilizadas han sido los documentos resultado de la
negociacion del Acuerdo de Asociacion entre el MERCOSUR y la UE; la normativa
existente en materia de proteccion de las indicaciones geogréficas del MERCOSUR y sus
Estados Partes y de la UE; la normativa multilateral del ADPIC, asi como los documentos
de trabajo que reflejan los debates de las negociaciones multilaterales en el seno de la OMC
orientadas a mejorar la proteccion de las indicaciones geograficas, tal y como fuera
establecido en el mandato de la Ronda de Doha.

La investigacion se orientd también a la revision de abundantes fuentes secundarias.
Se utilizaron fuentes bibliograficas de autores reconocidos; libros; revistas especializadas;
articulos académicos; articulos periodisticos publicados en diarios nacionales e
internacionales; asi como en sitios de internet especializados y entrevistas a informantes
calificados.

El objeto de estudio de este trabajo es resultado de un proceso cuyo origen es la firma
del Acuerdo Marco Interregional de Cooperacion MERCOSUR — Unidn Europea en 1995,
y la primera reunién del Comité de Negociaciones Birregionales, en el afio 2000, con la que
se inician las negociaciones; hasta el 28 de junio de 2019, momento en el que se produjo la
firma del Acuerdo, en la ciudad de Bruselas, Bélgica. Dentro de ese periodo de tiempo,
ocurren también las negociaciones multilaterales en el seno de la OMC orientadas a mejorar
la proteccidn de las indicaciones geograficas, que también son analizadas dado que permiten
identificar y comprender las demandas de uno y otro bloque en esa materia, y que luego son
reflejadas en las negociaciones bilaterales.

El disefio de la investigacion que se adopté a fin de cumplir con los objetivos
especificos planteados y corroborar la hipotesis, fue establecer un ordenamiento que preveée
un capitulo inicial, referido a las distintas definiciones de “indicacion geografica” ofrecidas

en los diversos acuerdos internacionales existentes, asi como en la normativa multilateral de
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la OMC. Un segundo capitulo revisara precisamente las negociaciones en el seno de ese
organismo multilateral, tendientes a mejorar la proteccion de las indicaciones geogréficas,
en cumplimiento con los articulos 23 y 24 del ADPIC y con el mandato de la Ronda de Doha.

Un tercer capitulo esta dedicado al anélisis de la normativa europea, con el propésito
de verificar el nivel de proteccién que ofrece a los nombres que identifican sus productos
agricolas, los vinos y las bebidas espirituosas que circulan dentro del bloque. Ello permitira
reconocer las demandas y los niveles de proteccidn que habitualmente la UE exige en sus
negociaciones comerciales, posteriormente plasmados en la letra de sus acuerdos.

El cuarto capitulo esté dedicado a constatar la ausencia o insuficiencia de normativa
comun en MERCOSUR en materia de proteccion de las indicaciones geogréficas, a traves
de una revision de la normativa regional existente.

En el ultimo capitulo se analizan los compromisos alcanzados en el marco de las
negociaciones por el Acuerdo de Asociacion entre el MERCOSUR y la UE. Se intentara con
ello, identificar las posibles implicancias para el bloque suramericano derivadas de dicho

Acuerdo.
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Capitulo I: Las Indicaciones Geograficas en la Legislacion Internacional

El género de los indicadores geograficos comprende a todos aquellos signos que se
utilizan para vincular productos con su origen geografico (Gonzélez Perini, 2003, p. 58),
siendo estos los simbolos mas tempranos utilizados como marcas comerciales.

Antes de la Revolucion Industrial, en la competencia por obtener ingresos del
comercio internacional, se hizo evidente que productos de determinadas regiones eran mas
vendibles que iguales productos procedentes de otras regiones, debido a que contaban con
una calidad superior, resultado de ventajas de su origen geografico natural, de recetas y de
técnicas de procesamiento de los alimentos. Para tomar las ventajas comerciales de esta
reputacion local, los comerciantes identificaban sus productos con marcas que designaban
su lugar de origen (Blakeney, 2001, p. 3).

Couillerot (2000) destaca también, que la designacion de productos agroalimentarios
con el nombre de su lugar de produccion, distribucion y venta, es una practica tan antigua
como la existencia de los mercados en los que se producian tales transacciones. Al hacerlo,
se les conferia un valor especial, reconociéndose la fuerte union entre el medio natural y el
hombre, con sus especificidades histéricas y culturales, expresadas en métodos de
produccién y transformacion, que en conjunto configuran las caracteristicas propias y la
calidad de los productos (como se citd en Granados Rojas, 2004, p. 5).

Desde el siglo X1V, la intensidad del vinculo entre esa calidad y la procedencia
geogréfica de los productos generd un interés economico y social, cuyo resultado fueron
incipientes normas legales de proteccion para esos nombres. Ello evoluciond hacia una
proteccion juridica especial a partir del siglo XIX, orientada a proporcionar diversos niveles
de proteccion en funcion del vinculo entre las caracteristicas especificas del producto y su
zona de origen: cuanto mas fuerte era el vinculo, mayor la proteccién otorgada (Pulido Polo,
2016, p. 18).

Asi pues, las indicaciones de origen geografico son signos distintivos de una calidad
especifica vinculada al territorio, que destacan la tipicidad del producto que identifican, esto

es, aquellas caracteristicas que los hacen diferentes de otros similares (Molina, 2020a, p.
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390), permitiendo a los productores adoptar estrategias de comercializacion de nicho y de
diferenciacion de producto (Rangnekar, 2003, p. 11).

Las indicaciones de procedencia, las indicaciones geogréficas y las denominaciones
de origen son tipos de indicadores geograficos, que representan diferentes para proteger a
los nombres que vinculan un producto con su origen geografico, siendo variable el modo y
el grado de proteccion en los diferentes paises del mundo. Algunos sistemas juridicos las
regulan como una categoria sui generis, otros, dentro del régimen de marcas colectivas o de
certificacion, mientras que otros aplican las normas de competencia desleal (Molina M.,
2017, p. 107).

Esta variacion en el modo de conceptualizar estas denominaciones también es
sefialada por Escudero, quien afirma que, a diferencia de otras categorias de propiedad
intelectual como las marcas o las patentes en las que existe una definicion aceptada en todo
el mundo, en el caso de las indicaciones geogréaficas no hay una unica definicion (2001, p.
2).

Considerando entonces esta diversidad terminoldgica, es pertinente aclarar que,
salvo en los casos en que se sefiale expresamente un significado diferente, se utilizara
“indicacién geografica” como denominador comun y abarcador de las distintas categorias
de denominaciones utilizadas para identificar un producto cuya calidad es atribuible a su
origen geogréfico, contempladas por las diversas legislaciones analizadas en el presente

trabajo.

1. Definicion de Indicacion Geogréfica

Si bien la proteccion de las indicaciones geogréaficas ha evolucionado de diferentes
maneras en las legislaciones nacionales y, en consecuencia, no existe una terminologia
comun aceptada, Blakeney (2001) afirma que es posible encontrar definiciones
convencionales en la bibliografia sobre el tema. El autor define a la “indicacion de
procedencia” como el signo que indica que un producto es originario de una regién
geogréfica especifica, mientras que la “denominacion de origen” indica que un producto es

originario de una regién geografica especifica s6lo cuando las cualidades y caracteristicas
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del producto se deben al entorno geografico, incluidos los factores humanos y naturales.
Finalmente, la “indicacién geografica” incluye ambas definiciones (p. 4).

Por su parte, Escudero afirma que, considerando la relacion entre una “indicacion de
procedencia”, una “indicacion geografica” y una “denominacién de origen”, el concepto mas
general, simple y amplio que incluye a las “indicaciones geograficas” y a las
“denominaciones de origen”, corresponde a la “indicacién de procedencia”, el cual refiere a
la designacion de cualquier pais o lugar del cual el producto es originario, sin establecer un
vinculo entre la calidad, reputacion o caracteristica especial de ese producto y su origen
geografico (2001, p. 6). La “denominacién de origen” es el concepto mas especifico de los
tres, debiendo corresponder necesariamente al nombre de un pais, region o localidad. Este
nombre permite designar un producto cuya calidad y caracteristicas vienen dadas exclusiva
0 esencialmente por su origen geogréfico, incluidos los factores naturales y humanos. En el
medio de ambos conceptos, esta el de “indicacion geografica”, que puede ser el nombre de
un lugar geografico o bien un simbolo que identifica un producto como originario de un
territorio, region o localidad, donde una determinada calidad, reputacion u otra caracteristica
del producto es esencialmente atribuible a su origen geografico (Escudero, 2001, p. 7).

Para Gonzalez Perini (2003), las “indicaciones geograficas” implican que cierta
calidad o caracteristicas del producto (derivadas de factores naturales o0 humanos), se deben
a su lugar de origen, en un modo que un producto similar, proveniente de otro lugar, no
podria tener la misma calidad o reputacion. Es decir, son indicaciones de procedencia que
indican no sélo el origen del producto, sino también una calidad asociada al mismo, pudiendo
incluir el nombre geografico del lugar o utilizar simbolos, emblemas, ilustraciones que los
consumidores asocian con dicho origen. EI autor denomina a éstas ultimas como
indicaciones geogréficas indirectas o implicitas. Mientras que las directas o explicitas, son
aquellas que mencionan directamente el nombre del lugar o region geogréafica de origen (p.
58).

Martinez Gutiérrez realiza también esta distincidn entre las indicaciones geograficas
que permiten la designacion explicita o la designacion implicita de un determinado lugar. Es
decir, entre las primeras estan las denominaciones geograficas en sentido estricto (los

toponimos), mientras que las designaciones implicitas son aquellas que, sin aludir de forma
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directa a una zona determinada, permiten asociar en la mente de los consumidores, un
producto con un determinado origen (2017, p. 457).

En el caso de las “denominaciones de origen”, el vinculo entre calidad y origen es
mas estrecho que en las indicaciones geogréficas, es decir, mientras que en éstas Ultimas se
exige que la calidad sea “fundamentalmente” imputable a su origen, en las primeras, se exige
que la calidad se derive “exclusiva” o “esencialmente” de aquél.

Guillem Carrau sefiala ademas que existen otras figuras semejantes a las indicaciones
geograficas en el ambito de la calidad agroalimentaria (2006, p. 338), que sirven a los fines
de identificar o destacar determinada calidad de los productos, entre ellas, las marcas
colectivas o comerciales. De esta manera, un mismo nombre geografico, en jurisdicciones
distintas, puede ser objeto de una indicacion geogréafica o de una marca comercial con el que
se identifique determinado producto, cuya explotacion en el comercio pueda dar lugar a una
confluencia de intereses contrapuestos, esto es, por un lado, el interés colectivo del conjunto
de productores de una misma zona geografica que producen productos con caracteristicas y
cualidades particulares, que se contrapone al interés individual de una determinada empresa
(titular de la marca) que busca diferenciar su producto y/o servicio de los de la competencia
(Buggea, 2018, pp. 179-180). Conviene entonces sefialar algunas diferencias entre estas

figuras.

1.1 Las Indicaciones Geograficas y las Marcas Comerciales

Los consumidores pueden distinguir los productos de su preferencia basicamente a
través de dos categorias de derechos de propiedad intelectual: principalmente marcas e
indicaciones geograficas (Escudero, 2001, p. 1). Gonzélez Perini, afirma que las
indicaciones geogréficas, al igual que las marcas, ayudan a productores y empresas a
distinguir sus productos de la competencia y, a consumidores y usuarios, a identificar los
productos de su preferencia (2003, p. 59). No obstante, una y otra tienen caracteristicas y
particularidades que las diferencian.

Mientras que las marcas comerciales identifican productos o servicios de un
fabricante, un productor o proveedor especifico, a fin de diferenciarlos de su competencia,

las indicaciones geogréficas no identifican al productor o fabricante de dicho producto si no
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a su lugar de origen y las caracteristicas o cualidades derivadas del mismo (Escudero, 2001,
p. 1).

Aungue existen marcas que gozan de reputacion conocida, ésta no constituye un
requisito necesario para su existencia. En cambio, en el caso de las indicaciones geogréficas,
los productos que las utilizan deben tener una calidad o reputacion determinada, derivada de
ese origen geogréfico. Las indicaciones geogréaficas no se crean si no que se identifican, ya
que la existencia de calidades o reputacion originadas en la procedencia geografica del
producto es anterior a la indicacion geografica (Gonzalez Perini, 2003, p. 59).

Otras caracteristicas de las indicaciones geograficas que las diferencian de las marcas
comerciales son: (i) su dimension colectiva que permite coordinar la produccion y la
promocion por parte de un conjunto de empresarios y/o productores; (ii) requieren la
existencia de una tradicion en la utilizacion del signo distintivo que vincula el producto, el
lugar geografico y la calidad; (iii) la indicacion geografica, a diferencia de la marca, no
caduca; (iv) mientras que la indicacion geografica destaca el origen geogréafico del producto,
la marca comercial destaca el origen empresarial (Granados Rojas, 2004, p. 21).

La posibilidad de conflicto en virtud de encontrar en el mercado determinados
productos identificados con una marca o con indicaciones geogréficas, ha llevado a que las
diversas legislaciones establezcan disposiciones sobre la coexistencia entre ambos signos
(Guillem Carrau, 2006, p. 351). De esta manera, como se vera mas adelante, tanto el ADPIC,
como la legislacion de la UE, el MERCOSUR vy la legislacion de sus Estados Partes,

contemplan la coexistencia entre las indicaciones geograficas y las marcas comerciales.

1.2 Las Indicaciones Geograficas y las Marcas Colectivas y de Certificacion

Del mismo modo que ocurre con las indicaciones geogréficas, en el caso de las
marcas colectivas no hay un usuario individual y exclusivo sino, por un lado, un ente que
administra su uso (pero no lo utiliza) y, por otro, un grupo de productores que, bajo ciertas
condiciones, esta autorizado a emplearlo. Si bien los productos identificados con marcas
colectivas cuentan con determinada calidad, ella no obedece necesariamente a su origen

geografico como si ocurre con las indicaciones geogréaficas (Gonzalez Perini, 2003, p. 60).
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1.3 Las Indicaciones Geogréficas y los Términos Genéricos

Las denominaciones o términos genéricos son nombres con los que los consumidores
identifican habitualmente a determinados productos. De este modo, nombres que en un pais
pueden estar protegidos como indicaciones geograficas o registrados como marcas
comerciales, en otros, pueden ser el término utilizado habitualmente por los consumidores
para referirse a ciertos productos, siendo uno de los casos mas conocidos el del “queso
roquefort”. En estos casos, los términos en cuestidn pierden su funcién original (en el caso
de las indicaciones geogréficas, indicar un origen asociado a su calidad; en el caso de las
marcas, distinguir los productos de una empresa de los de otra), para pasar a cumplir una
funcion descriptiva general. El principio general es que ninguna denominacion genérica
puede protegerse como marca 0 como indicacion geogréafica y, a la inversa, ninguna marca
0 indicacion geografica podria convertirse en denominacion genérica en un lugar
determinado mientras continlen siendo utilizadas como tales. Lo primero implicaria en la
practica “privatizar” el uso de términos que son del dominio publico, lo segundo “expropiar”

un término de uso privado (Gonzélez Perini, 2003, pp. 61-62).

2. Las Indicaciones Geograficas en la Legislacion Internacional antes del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio de la OMC

Al igual que todos los derechos de propiedad intelectual, los derechos que confieren
las indicaciones geogréaficas son de caracter territorial y solo tienen efecto en el pais o la
region en que se protege el signo distintivo (L6pez Escudero, 2006, p. 359), es decir, se les
aplican los principios de territorialidad y especialidad, siendo protegidas Gnicamente para el
tipo de productos que se utilizan en un territorio determinado (Road d' Imperio, 2001, p. 2).
En consecuencia, la proteccion internacional de las indicaciones geograficas se lleva a cabo
mediante acuerdos bilaterales y multilaterales que los Estados celebran entre si para superar
la limitacion que el principio de territorialidad impone a los marcos normativos nacionales
(L6pez Escudero, 2006, p. 359).

Antes del ADPIC, los conceptos de indicacion de procedencia y denominacion de

origen fueron incorporados en otros tratados plurilaterales internacionales. “La Convencion
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de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (1883)”, el “Arreglo de Madrid
Relativo a la Represion de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engafiosas en los
Productos (1891)” y el “Arreglo de Lisboa Relativo a la Proteccion de las Denominaciones
de Origen y su Registro Internacional (1958)”, precedieron al acuerdo multilateral de la
OMC en la proteccidn de las indicaciones geogréficas.

2.1 El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (en adelante
“Convenio de Paris”), es el tratado mas antiguo en materia de proteccion de indicaciones
geogréficas y aunque no las define, incluye a las categorias de “indicaciones de procedencia”
y “denominaciones de origen”” como objetos de proteccion de la propiedad industrial:

La proteccion de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invencion,

los modelos de utilidad, los dibujos 0 modelos industriales, las marcas de fabrica o

de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de

procedencia o denominaciones de origen, asi como la represion de la competencia
desleal. (Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial [Convenio

de Paris], 1883, art. 1.2)

Gonzélez Perini sefiala que ambas categorias son usadas como sinbnimos, pese a no
definirlas conceptualmente o establecer cuales son sus elementos constitutivos (2003, p. 65).

Los otros dos articulos del Convenio de Paris relacionados con la proteccion de estas
dos categorias de indicaciones geogréaficas son el articulo 10.1 y al articulo 10bis.

El articulo 10.1 prevé el embargo de aquellos productos que utilicen directa o
indirectamente una indicacion falsa respecto de su verdadero origen o a la identidad del
productor, fabricante o comerciante (Convenio de Paris, 1883).

El articulo 10 bis contempla la proteccién frente a la competencia desleal al impedir
la utilizacion de indicaciones falsas o engafiosas que puedan inducir a error al consumidor
en cuanto a la naturaleza o caracteristicas de los productos:

1) Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises

de la Unidn una proteccién eficaz contra la competencia desleal.
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2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los

usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberan prohibirse:

i) cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea, respecto

del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un

competidor;

ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,

pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las

caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. (Convenio de

Paris, 1883)

Si bien se destaca lo precoz de este acuerdo en términos de proteccion de las
indicaciones geograficas, que actualmente se encuentra ratificado por 169 Estados, Lopez
Escudero asegura que el Convenio de Paris carece de efectividad para proteger las
peculiaridades de este tipo de denominaciones, dado que sus normas se orientan solamente
a la represion de los fraudes comerciales en general (Lopez Escudero, 2006, p. 361), mas

que a la proteccion especifica de las indicaciones geograficas.

2.2 El Arreglo de Madrid Relativo a la Represion de las Indicaciones de Procedencia
Falsas 0 Engafiosas en los Productos

Si bien el Convenio de Paris prohibe el uso de indicaciones geogréficas falsas, varias
naciones propusieron una forma mas completa de regulacion. EI “Arreglo de Madrid
Relativo a la Represion de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engafiosas en los
Productos” (en adelante “Arreglo de Madrid”) fue su respuesta (Blakeney, 2001, p. 10).

Mientras que el Convenio de Paris provee proteccion a diferentes categorias de los
derechos de propiedad industrial, el Arreglo de Madrid solo establece reglas especificas para
la represion de indicaciones de procedencia falsa o engafiosa (Escudero, 2001, p. 10).

De este modo, el articulo 1ro. dispone el embargo o la prohibicion de la importacion,

de aquellos productos que lleven una indicacion falsa o engafiosa:
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Todos los productos que lleven una indicacion falsa o engafiosa en virtud de la cual
resulten indicados directa o indirectamente, como pais o como lugar de origen alguno
de los paises a los cuales se aplica el presente Arreglo, o un lugar situado en alguno
de ellos, seran embargados al ser importados en cada uno de dichos paises. (Arreglo

de Madrid Relativo a la Represién de las Indicaciones de Procedencia Falsas o

Engafiosas en los Productos [Arreglo de Madrid], 1891)

El Arreglo de Madrid no afiade una proteccién mayor a la que ofrece el Convenio de
Paris, y tampoco contiene disposiciones conceptuales respecto de los indicadores
geograficos (Gonzalez Perini, 2003, p. 65). No obstante, extiende la proteccion contra el uso
de las indicaciones de procedencia de forma engafosa, en adicion a la proteccion otorgada
por el Convenio de Paris respecto del uso de una indicacion falsa (Escudero, 2001, p. 10).

En esta linea, el articulo 3 bis prohibe el uso de indicaciones en la venta o exposicion
de los productos, cuyo objeto sea la publicidad, que puedan inducir a error al publico sobre
la verdadera procedencia de los mismos (Arreglo de Madrid, 1891).

Se contempla, ademas, la proteccion de las denominaciones genéricas:

Cada pais tendra que decidir cuéles son las denominaciones que, en razén de su

caracter genérico, se sustraen a las disposiciones del presente Arreglo, no

incluyéendose, sin embargo, las denominaciones regionales de procedencia de los
productos vinicolas en la reserva especificada por este articulo. (Arreglo de Madrid,

1891, art. 4)

En relacién con ello, Ferndndez Novoa sefiala que esta disposicion podria
considerarse el origen de la necesidad de contar con una proteccion especial para las
indicaciones geogréficas relativas a vinos y bebidas espirituosas (1970, como se citd en
Escudero, 2001, p. 10), como ocurrié posteriormente con el articulo 23 del ADPIC, el cual
sera analizado més adelante.

De todos modos, dada la escasa cantidad de Estados adherentes?, el Arreglo de

Madrid cuenta con un reducido &mbito de aplicacion y lo convierte en un tratado de poca

L Al 15 de septiembre de 2020, 36 eran los Estados que habian ratificado el Arreglo de Madrid, ver
https://www.wipo.int/export/sites/wwwitreaties/en/documents/pdf/madrid_source.pdf
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relevancia préctica para la proteccion de las denominaciones geogréficas (Lopez Escudero,
2006, p. 361).

2.3 El Arreglo de Lisboa Relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su
Registro Internacional

El “Arreglo de Lisboa Relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y
su Registro Internacional” (en adelante “Arreglo de Lisboa™), si representa un avance en la
proteccion de las indicaciones geograficas (Lopez Escudero, 2006, p. 361), en tanto los
Estados Parte se comprometen a proteger en su territorio las denominaciones de origen
registradas como tales en su pais y en la OMPI (Arreglo de Lisboa Relativo a la Proteccion
de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional [Arreglo de Lisboa], 1958, art.
1.2).

A diferencia de sus predecesores, el Arreglo de Lisboa contiene disposiciones
conceptuales:

Se entiende por denominacion de origen, en el sentido del presente Arreglo, la

denominacion geogréafica de un pais, de una region o de una localidad que sirva para

designar un producto originario del mismo y cuya calidad o caracteristicas se deben
exclusiva o esencialmente al medio geografico, comprendidos los factores naturales

y los factores humanos. (Arreglo de Lisboa, 1958, art. 2.1)

Gonzélez Perini sefiala que la proteccion otorgada por el Arreglo de Lisboa es
absoluta, en tanto el articulo 3 determina que dicha proteccion serd asegurada contra toda
usurpacion o imitacion, incluso si el verdadero origen del producto es declarado o si la
denominacion se emplea en traduccion o va acompafiada de expresiones tales como
“género”, “tipo”, “manera”, “imitacion” o “similares” (2003, p. 66).

De todos modos, la estricta definicion de denominacion de origen y la necesidad de
una norma nacional protectora para la inscripcion en el registro han provocado que el Arreglo
de Lisboa haya sido ratificado solo por 25 Estados miembros, con lo que su eficacia
protectora es muy limitada (Lopez Escudero, 2006, p. 362).

Finalmente, el articulo 6 impide que una denominacion de origen protegida pueda

convertirse en un nombre genérico, mientras ésta goce de proteccion en el pais de origen:
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“Una denominacién admitida a la proteccion en un pais ... no podra considerarse que ha
Ilegado a ser genérica en el mismo, mientras se encuentre protegida como denominacion de

origen en el pais de origen” (Arreglo de Lisboa, 1958).

2.3.1 El Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa Relativa a las Denominaciones de
Origen y las Indicaciones Geograficas. EI 20 de mayo de 2015 fue adoptada en Ginebra,
el “Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa Relativa a las Denominaciones de Origen y las
Indicaciones Geograficas” (en adelante el “Acta de Ginebra”), a fin de establecer un sistema
internacional de registro y de proteccion de las denominaciones de origen y de las
indicaciones geograficas que resultara eficaz (Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual [OMPI], 2018).

El Acta de Ginebra, que entrd en vigor el 26 de febrero de 2020, actualiza y mejora
el sistema internacional de registro para la proteccion de nombres que identifican el origen
geografico de los productos del Arreglo de Lisboa, al hacer extensiva esa proteccion a las
indicaciones geogréficas, proteccion que hasta el momento sélo se aplicaba a las
denominaciones de origen (OMPI, 2018).

De este modo, el Acta de Ginebra, conjuntamente con el Arreglo de Lisboa,
constituyen el “Sistema de Lisboa” para el registro y la proteccion internacional de las
denominaciones de origen e indicaciones geograficas. Este sistema prevé un procedimiento
de registro Unico mediante el cual, el titular de una denominacion de origen o indicacion
geogréfica nacional o regional, puede obtener la proteccién del signo distintivo (OMPI,
2018).

El Acta de Ginebra prevé también la adhesion de determinadas organizaciones
internacionales, tales como la UE, que adhiri6 en noviembre de 2019, permitiendo que todas
las indicaciones geograficas europeas obtengan, en principio, proteccion en otros miembros

que adhieran al sistema.
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3. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio de la OMC

Antes de la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC de la OMC, las indicaciones
geograficas podian ser protegidas por los acuerdos o tratados plurilaterales anteriormente
analizados, o también en virtud de acuerdos bilaterales entre los paises.

En este sentido, el ADPIC constituye el primer tratado multilateral que proporciond
una proteccion ampliada a las indicaciones geogréaficas en términos de sus disposiciones y
del nimero de paises implicados en esa proteccién (Escudero, 2001, p. 38), dado que, a
diferencia de sus predecesores, cuenta con un importante namero de Miembros (alrededor
de 164 signatarios), quienes se obligan mutuamente a proteger las indicaciones geogréaficas
con arreglo a estandares minimos, sumado ello al solido mecanismo de solucion de
controversias de la OMC, no previsto en los acuerdos anteriores (Escudero, 2001, p. 8).

ElI ADPIC fue uno de los acuerdos que surgieron como resultado de las negociaciones
de la Ronda Uruguay del GATT, en 1995. La inclusion de la proteccion de las indicaciones
geogréficas dentro del ADPIC fue una de las principales demandas de los europeos
(Blakeney, 2001, p. 11). Particularmente en Europa, los mercados de alimentos procesados
y de bebidas alcohdlicas dependen del reconocimiento continuo de indicadores geograficos.
Por esta razdn, para los europeos, la inclusion de estas denominaciones en el ADPIC fue un
logro significativo de la ronda comercial (Blakeney, 2001, p. 4). Escudero destaca que la
discusion sobre las indicaciones geograficas fue una cuestion muy sensible y el acuerdo se
alcanzé solo al final de las negociaciones, basicamente debido a la vinculacion de esta
cuestion con las negociaciones agricolas (2001, p. 22), es decir, algunos paises miembros de
la OMC accedieron a incluir a las indicaciones geograficas como una categoria de propiedad
intelectual a cambio tratar el tema de los subsidios a la agricultura.

De esta manera, la Seccion 3 del Acuerdo ADPIC se ocupa de la proteccion de las
indicaciones geogréficas, que incluye una definicién y dos niveles de proteccion: un nivel
de proteccion especial y diferenciado para las indicaciones geograficas que identifican vinos
y bebidas espirituosas, y un nivel de proteccion general para el resto de los productos
agricolas. Como fuera sefialado al comienzo del capitulo, el ADPIC también establece

disposiciones sobre la coexistencia de las indicaciones geograficas con las marcas
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comerciales; contiene las excepciones a la proteccion de las indicaciones geograficas, y
prescribe el inicio de negociaciones tendientes a mejorar los estandares actuales de

proteccion.

3.1 Los Dos Niveles de Proteccion para las Indicaciones Geogréaficas

Como fuera mencionado anteriormente, el ADPIC posee un doble estandar o nivel
de proteccion para las indicaciones geograficas. El articulo 22 dispone un estandar de
proteccion general para todos los productos agricolas, diferente del nivel de proteccion
especial del que gozan los vinos y las bebidas espirituosas establecido en el articulo 23.
Segun Escudero (2001), el Acuerdo ADPIC represento el interés de los productores
vitivinicolas europeos, al conceder una proteccion especial y mas fuerte para esos productos,
comparada con la proteccion estandar que brinda el articulo 22 (p. 32).

Estos dos estandares de proteccion diferenciados implican un régimen general
aplicable a todos los productos (proteccion relativa), y uno especial que implica una
proteccion adicional, s6lo para vinos y bebidas espirituosas (proteccion absoluta) (Gonzalez
Perini, 2003, p. 66).

De este modo, el articulo 22.1 define de un modo amplio a las indicaciones
geograficas como aquellas “que identifiqguen un producto como originario del territorio de
un Miembro o de una region o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad,
reputacion, u otra caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen
geografico” (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio [ADPIC], 1994).

Esta definicion se asemeja bastante a la definicion dada por el Arreglo de Lisboa. Sin
embargo, como fuera indicado, la definicion del ADPIC es mas amplia y menos exigente
que la que ofrece el primero dado que, en el caso de las indicaciones geogréaficas, solo basta
para su protecciobn, que su reputacion, calidad u otra caracteristica derive
“fundamentalmente” de su lugar de origen, mientras que el Arreglo de Lisboa incorpora
expresamente los factores humanos como elementos de calidad del producto identificado
con una denominacién de origen (Belmar & Guggiana, 2009, p. 7). La denominacion de

origen requiere que la reputacion o caracteristica sea “exclusiva o esencialmente” debida a
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su origen geogréfico, condicion que hace que ésta sea mas restrictiva que la indicacion
geografica del ADPIC (Escudero, 2001, p. 27), en tanto ésta Gltima exige que la calidad se
deba “fundamentalmente” a su origen geografico.

El articulo 22 del ADPIC otorga una proteccién general a las indicaciones
geograficas, que implica la posibilidad de impedir la utilizacién de un nombre, s6lo si dicho
uso induce a error al consumidor respecto del verdadero origen del producto o si tal uso
constituye un acto de competencia desleal entre productores:

Los Miembros arbitraran los medios legales para que las partes interesadas puedan
impedir:

a) la utilizacion de cualquier medio que, en la designacion o presentacion del producto,
indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una region geografica
distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al publico a error en cuanto
al origen geografico del producto;

b) cualquier otra utilizacion que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido
del articulo 10bis del Convenio de Paris (1967). (ADPIC, 1994, art. 22.2)

Esta definicion supone una proteccion negativa, ya que impide la utilizacion de una
indicacion geografica por aquellos productores no situados en el lugar de origen que no
especifican el lugar de produccion, es decir, no impide su uso si se indica el verdadero origen
y no induce a error al consumidor respecto del mismo, como por ejemplo “Queso Roquefort,
producido en Australia” o “Queso manchego, elaborado en México” (LOpez Escudero, 2006,
p. 363).

El parrafo 3 del articulo 22 prevé, ademas, la imposibilidad de registrar una marca
de fabrica o de comercio que contenga o consista en una indicacion geografica, siempre que
el uso de tal denominacion en la marca comercial, induzca a error al consumidor en cuanto
al verdadero origen del producto (ADPIC, 1994).

La proteccion también sera aplicable con respecto al uso de indicaciones geograficas
engafosas, es decir, indicaciones geograficas que son verdaderas literalmente, aunque dan
al pablico la idea falsa de que los productos para los cuales se utilizan proceden de un lugar
diferente (ADPIC, 1994, art. 22.4).



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Econémicas

Escuela de Estudios de Posgrado \JIINYS

El articulo 23 es el que brinda una proteccion especial para los vinos y bebidas
espirituosas, al imponer disposiciones mas restrictivas que el articulo 22, y en consecuencia
otorga un derecho especifico:

Cada Miembro establecera los medios legales para que las partes interesadas puedan

impedir la utilizacién de una indicacion geogréfica que identifique vinos para

productos de ese género que o sean originarios del lugar designado por la indicacion
geografica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de
ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicacion geografica
en cuestion, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice
la indicacion geografica traducida o acompafiada de expresiones tales como “clase”,

“tipo”, “estilo”, “imitacion” u otras analogas. (ADPIC, 1994)

Este articulo impide la utilizacion de una indicacion geografica que identifique vinos
0 bebidas espirituosas cuando estos no sean originarios del lugar designado, aun cuando se
indique el verdadero origen del producto, no siendo necesario demostrar que la utilizacién
de esa denominacion induce al pablico a error respecto de su verdadero origen geografico,
como ocurre en el caso del articulo 22. Esta proteccion se diferencia de la que se aplica a los
productos agricolas, dado que elimina el segundo elemento requerido, esto es, la existencia
de confusidn en el consumidor respecto del verdadero origen o bien de que se trate de casos
de competencia desleal (Belmar & Guggiana, 2009, p. 6). Es decir, mientras que en el caso
de la proteccidn general otorgada por el articulo 22 ademaés de la falta de correspondencia
entre la indicacion y el lugar de origen del producto, es necesario que esa falta de
correspondencia induzca a error al publico, en el caso de la disposicion del articulo 23, esta
Gltima condicidn no es necesaria y consecuentemente la proteccion es mas elevada, en tanto
la obligacion existe aun cuando el consumidor conozca fehacientemente el verdadero origen
de los productos que se le ofrecen (Gonzalez Perini, 2003, pp. 66-67).

El articulo 23.2 impide el registro de una marca comercial para vinos o bebidas
espirituosas que contenga o consista en una indicacion geografica que identifique esos
productos:

Si la legislacion de un Miembro lo permite, 0 a peticién de una parte interesada, el

registro de toda marca de fabrica o de comercio para vinos que contenga o consista
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en una indicacion geografica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que

contenga o consista en una indicacion geografica que identifique bebidas

espirituosas, se denegaré o invalidara para los vinos o las bebidas espirituosas que no

tengan ese origen. (ADPIC, 1994)

No obstante, el acuerdo exime de esta obligacion a las marcas que hayan sido
adquiridas de buena fe mediante el uso, antes de la entrada en vigor del ADPIC, o antes de
que la indicacion geogréafica en cuestion estuviera protegida en su pais de origen (Gonzélez
Perini, 2003, p. 67), tal como se expresa en el articulo 24 que contempla las excepciones a
las disposiciones del ADPIC, como se vera a continuacion.

El articulo 23.3 contiene disposiciones que contemplan la proteccion de las
indicaciones geograficas que identifican vinos y bebidas espirituosas que son homonimas,
siempre que sea posible su diferenciacion, de modo tal de que no induzcan a error al

consumidor respecto del origen de cada una de ellas (ADPIC, 1994).

3.2 Las Excepciones a la Proteccion de las Indicaciones Geogréficas

El altimo articulo del ADPIC dedicado a proteccion de las indicaciones geogréaficas
es el articulo 24, en el que se establecen las excepciones a sus disposiciones, a fin de
considerar los derechos prexistentes.

De este modo, el Acuerdo ADPIC exime de la obligacion de impedir el uso
continuado de una indicacion geogréafica de otro Miembro que identifique vinos y bebidas
espirituosas, cuando la misma se haya utilizado de manera continua, durante 10 afios como
minimo antes de la entrada en vigor del ADPIC, para identificar esos bienes o servicios
(ADPIC, 1994, art. 24.4).

Cuando una marca comercial haya sido adquirida o registrada de buena fe antes de
la fecha de aplicacién del ADPIC o antes de que la indicacion geografica estuviera protegida
en su pais de origen, no se impedira el registro de una marca de fabrica o el derecho a
utilizarla, sobre la base de que dicha marca es idéntica o similar a una indicacién geografica
(ADPIC, 1994, art. 24.5).

Ademas, se exime de la obligacion de proteger una indicacion geografica que es

idéntica al término habitual, que en lenguaje corriente se utiliza para nombrar al comun de
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los bienes en otro Miembro. Para el caso de una indicacion geogréfica utilizada para
denominar productos vitivinicolas, se exime de la obligacion de protegerla cuando ésta sea
idéntica a la denominacion habitual de una variedad de uva en el territorio de otro Miembro
(ADPIC, 1994, art. 24.6).

Finalmente, el acuerdo dispone que a condicion de que no se use de manera que
pueda inducir a error al publico, cualquier persona puede usar su nombre o el de su antecesor
en la actividad en el curso de sus operaciones comerciales (ADPIC, 1994, art. 24.8).

Segun afirma Kerr, las excepciones son usadas con el objeto de evitar que términos
como “cheddar” o “roquefort” sean protegidos como indicaciones geograficas tras largos

periodos de haber sido utilizados como términos o denominaciones genéricas (2006, p. 4).

3.3 El Mandato de Negociacion para Mejorar la Proteccion de las Indicaciones
Geograficas

Muchas de las demandas que los Miembros no lograron incluir como parte de los
resultados de la Ronda Uruguay, fueron inscriptas en la propia letra de los acuerdos, surgidos
de esa ronda comercial. En el caso del ADPIC, los articulos 23.4 y 24.1 contienen
disposiciones tenientes a mejorar la proteccion de las indicaciones geogréaficas.

Especificamente, el articulo 23.4 introduce el mandato para negociar un sistema
multilateral para el registro y la notificacion de las indicaciones geogréaficas que identifiquen
vinos; mientras que el articulo 24.1, mandata a los Miembros de la OMC a entablar
negociaciones encaminadas a mejorar la proteccion de las indicaciones geograficas. Los
debates en el seno de la OMC en torno de ambos mandatos son abordados en detalle en el
proximo capitulo.

Sintetizando, el ADPIC es el instrumento multilateral con mayor nimero de
adherentes, que determina un piso de proteccion para las indicaciones geograficas, establece
una definicion para esta figura de la propiedad intelectual y dispone dos niveles de
proteccién: uno mas restrictivo para vinos y bebidas espirituosas y otro mas general para el
resto de los productos agricolas. No obstante, en su articulo 24 dispone una serie de
excepciones a sus disposiciones, permitiendo continuar con el uso de marcas comerciales y

términos genéricos prexistentes a la entrada en vigor del acuerdo. Permite también la
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coexistencia de los términos homdnimos siempre que sea posible su distincion en el
comercio, e impide el registro de variedades vegetales o razas animales como indicaciones
geograficas. Finalmente, mandata a sus Miembros a iniciar negociaciones a futuro tenientes
a mejorar la proteccion de las indicaciones geogréficas y para el establecimiento de un
sistema multilateral de notificacién y registro para las denominaciones que identifiquen
vinos y bebidas espirituosas.

El Acuerdo ADPIC no exige a sus Miembros la implementacion de un sistema en
particular para la proteccién de las indicaciones geograficas, sino que la obligacion que se
desprende de los articulos que aqui se analizan, puede realizarse de la forma que mejor se
adapte al ordenamiento juridico y a la realidad de cada Miembro, es decir, la implementacion
de las disposiciones del ADPIC dependera de los medios legales que los paises miembros
ofrezcan en sus legislaciones nacionales, por lo que pueden presentar distintos niveles de
formalidad (Road d' Imperio, 2001, p. 2) y diferencias de un pais a otro.

En relacion con ello, la OMC informa que existen tres modalidades de proteccion de
las indicaciones geograficas: (i) proteccion mediante la legislacion general en materia de
represion de actos de competencia desleal y proteccion de los consumidores; (ii) derecho de
marcas para amparar la utilizacion de indicaciones geograficas mediante el recurso a las
marcas colectivas o a las marcas de certificacion; (iii) sistema de proteccion especial, que
consiste en la adopcion de un procedimiento administrativo de concesion y registro de las
indicaciones geograficas, cuyo control ejerce una autoridad publica (Lopez Escudero, 2006,
pp. 364-365). Es valido recordar que esta Gltima modalidad es la que se conoce como
derechos sui generis de propiedad intelectual. Se trata de una ley que considera a las
indicaciones geograficas como un derecho de propiedad intelectual especifico. La expresion
sui generis es utilizada para identificar una clasificacion legal que existe independientemente
de otras categorizaciones debido a su singularidad o su especificidad (O’ Connor and
Company. European Lawyers, 2007, p. 5).

En los siguientes capitulos se analizaran las legislaciones de la UE, asi como del
MERCOSUR vy de los Estados Partes, que permitird evidenciar entre otras cuestiones, las

diferencias en que cada uno ha implementado las disposiciones multilaterales.
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Capitulo I1: Las Negociaciones Multilaterales de la Ronda de Doha

El sistema multilateral de comercio fue creado mediante una serie de rondas
comerciales que fueron celebradas en el marco del “Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio” (GATT de 1947), cuyas negociaciones tuvieron por objeto no sélo
las reducciones arancelarias, sino que también incluyeron, entre otras cuestiones, las
medidas antidumping y las medidas no arancelarias. La “Ronda Uruguay”, que se desarrollo
entre 1986 y 1994, fue la ronda comercial que dio origen a la Organizacion Mundial de
Comercio (OMC) y, entre otros, al Acuerdo ADPIC. Dentro de este ultimo, las disposiciones
en materia de proteccion de las indicaciones geograficas fueron el resultado de un complejo
y dificil proceso de negociacion. Como fuera sefialado en el capitulo anterior, si bien el
acuerdo surgi6 bajo la presion de algunos paises desarrollados, muchas de sus demandas en
materia de propiedad intelectual no fueron consideradas, por lo que fueron incluidas como
trabajos a futuro en la “agenda incorporada por la Ronda Uruguay” (Gonzélez Perini, 2003,
p. 70), incluso alguna de ellas, fueron introducidas en la propia letra de los acuerdos.

De esta manera, los articulos 23.4 y 24.1 del ADPIC mandatan a los Miembros de la
OMC a entablar negociaciones tendientes a mejorar la proteccion de las indicaciones
geogréficas. Especificamente, el articulo 23.4 introduce el mandato para negociar un
“sistema multilateral para el registro y la notificacion de las indicaciones geograficas que
identifiquen vinos”; mientras que el articulo 24.1, mandata a los Miembros de la OMC a
“entablar negociaciones encaminadas a mejorar la proteccion de las indicaciones
geogréficas”.

El debate en torno de esta ampliacion de la proteccion, adn sin resolucién, divide a
los Miembros de la OMC: mientras que algunos opinan gque no existen argumentos
razonables para impedir la mejora de la proteccion de las indicaciones geogréaficas, otros
desean mantener el equilibrio alcanzado como resultado de las negociaciones de la Ronda
Uruguay. Es decir, un grupo de paises brega por el mantenimiento de las condiciones
actuales del ADPIC; el otro, considera que la proteccién adicional del articulo 23 para vinos
y bebidas espirituosas debe ser extendida al resto de los productos, por considerar

insuficiente la proteccion general que ofrece el articulo 22 del Acuerdo ADPIC.
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En noviembre de 2001 se inici6 oficialmente la Ronda de Doha, la ronda de
negociaciones comerciales mas reciente entre los Miembros de la OMC, cuyo objeto fue
lograr una importante reforma del sistema de comercio internacional. La Declaracion
Ministerial de Doha estableci6 el mandato para las negociaciones, entre ellas las relativas a
la agricultura, los servicios y la propiedad intelectual. Dentro de esta Gltima, se incluye el
mandato para la creacion del “sistema multilateral de notificacion y registro para los vinos y
las bebidas espirituosas” y la “extension del nivel de proteccién mas elevado del articulo 23
al resto de los productos agricolas”. De este modo, aunque de forma diferente, ambos
mandatos estan orientados a elevar el nivel de proteccion de las indicaciones geograficas del
ADPIC (Organizacion Mundial de Comercio [OMC], 2008).

Desde entonces, los Miembros han debatido ambas cuestiones, sin alcanzar el

consenso.

1. Sistema Multilateral de Notificacion y Registro de las Indicaciones Geograficas de
Vinos y Bebidas Espirituosas

Conforme el mandato establecido en el articulo 23.4 del ADPIC, los trabajos para el
establecimiento de un “sistema multilateral de notificacion y registro de las indicaciones
geogréaficas para vinos y bebidas espirituosas”, comenzaron en 1997 en sesiones
extraordinarias del Consejo de los ADPIC. Si bien el articulo 23.4 solo se refiere a las
indicaciones geograficas que identifican vinos, posteriormente fueron incluidas también las

de las bebidas espirituosas?.

2 Fue durante la Conferencia Ministerial de Singapur en 1996, donde se generd un gran debate respecto del
alcance de las negociaciones, es decir, si las bebidas espirituosas debian o no incluirse en el futuro sistema
multilateral. Finalmente, la Declaracion Ministerial de Singapur hizo extensivas las negociaciones incluyendo
a las bebidas espirituosas dentro del mandato. Ver WTO negotiations in relation to geographical indications,
(2005), disponible en ww.origin-
gi.com/images/stories/PDFs/English/GI_Info/Legal_Info/WTQO_negotiations_on_Gls.pdf. Ello fue incluido
posteriormente en el parrafo 34 del Informe (1996) del Consejo de los ADPIC: EIl Consejo iniciard en 1997 la
labor preliminar sobre las cuestiones pertinentes a las negociaciones especificadas en el parrafo 4 del articulo
23 del Acuerdo sobre los ADPIC acerca del establecimiento de un sistema multilateral de notificacion y registro
de las indicaciones geogréficas de vinos. Las cuestiones pertinentes a un sistema de notificacion y registro de
las bebidas espirituosas formaran parte de esta labor preliminar, ver documento IP/C/8, 06 de noviembre de
1996.
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Como fuera sefialado, esta labor fue incluida en el Programa de Trabajo de Doha,
que incorporo en el parrafo 18 de la Declaracion, el siguiente mandato:

Con miras a completar la labor iniciada en el Consejo de los ADPIC sobre la

aplicacion del parrafo 4 del articulo 23, convenimos en negociar el establecimiento

de un sistema multilateral de notificacidn y registro de las indicaciones geogréaficas

de vinos y bebidas espirituosas (OMC, 2001d, pérr. 18).

De esta manera, quedd claro el mandato de negociacion, que prescribid, ademas, la
cobertura del sistema al limitarlo a las indicaciones geogréaficas que identifican vinos y
bebidas espirituosas (OMC, 2002b, p. 2). La idea era entonces crear un registro en el ambito
de la OMC, que permitiera a sus Miembros, notificar e inscribir las indicaciones geograficas
protegidas bajo su legislacion nacional. Ahora bien, en torno a esta labor surgieron dos
propuestas principales que debaten sobre si el registro deberia tener un valor normativo,
vinculante, o simplemente contener una lista indicativa de nombres del estilo de una base de
datos (EIl Benni, 2009, p. 22).

Si bien se establecieron plazos para la culminacion de los trabajos?, el objetivo no
fue alcanzado y los avances en las negociaciones fueron escasos. Actualmente, los Miembros
de la OMC continuan divididos en relacién con el mandato de negociacion, asi como en

cuanto al alcance y al contenido que deberia tener el registro multilateral (OMC, 2008).

1.1 Las Propuestas en Negociacion para el Establecimiento del Sistema Multilateral de
Notificacion y Registro de Vinos y Bebidas Espirituosas

Las negociaciones para el establecimiento del “sistema multilateral de notificacion y
registro” se han llevado a cabo sobre la base de dos propuestas principales: por un lado, la
patrocinada por la UE que pretende aumentar la proteccion de las indicaciones geograficas
y propone un sistema obligatorio para los todos los Miembros de la OMC vy, por otro lado,
la “Propuesta Conjunta” de un grupo de paises entre los que se encuentran Argentina,
Estados Unidos, Canada, Chile, Paraguay, entre otros, que brega por la creacion de una

especie de base de datos no vinculante, que sirva de consulta para los Miembros de la OMC

% El plazo para la finalizacién de los trabajos seria la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC, que se
celebraria en Cancin, México, en 2003.
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al momento de tomar decisiones sobre la proteccion de las indicaciones geograficas (Goebel,
2005, p. 9).

Existe también una tercera propuesta alternativa, presentada por Hong Kong, que
pretende situarse entre las dos anteriores. Sin embargo, la brecha entre un sistema voluntario
y un sistema obligatorio ha resultado hasta ahora insalvable (El Benni, 2009, p. 23). En esta
propuesta, la inscripcion en el registro crea una prueba prima facie de que la indicacién
geogréfica se ajusta a la definicion del articulo 22 del ADPIC y se encuentra protegida como
tal en su pais de origen. En efecto, crea una presuncién en favor de los propietarios de las
indicaciones geogréficas notificadas, aunque esta presuncion puede ser recurrida segun los
procedimientos nacionales de cada Miembro de la OMC (Goebel, 2005, p. 10).

De todos modos, en lineas generales los paises Miembros se han alineado detras de
las dos propuestas principales (la patrocinada por la UE y la de la “Propuesta Conjunta”),
que divergen en torno a cuestiones tales como el mandato de negociacion; la forma y el
efecto juridico del registro; la participacion de los Miembros en el sistema; la notificacion;
las consecuencias del registro para los paises participantes y para aquellos que opten por no

participar; la duracion y renovacion del registro; los costos del registro; etc. (OMC, 2008).

1.1.1 Sistema Multilateral de Notificacion y Registro de las Indicaciones
Geograficas de Vinos y Bebidas Espirituosas: Propuesta Patrocinada por la Unidn
Europea. Uno de los puntos sobre el que difieren ambas propuestas es el relativo al mandato
de negociacién. Aunque la Declaracion de Doha es clara, en tanto establece que el registro
abarcara las indicaciones geogréaficas de vinos y bebidas espirituosas, la UE propuso su
ampliacion al resto de los productos agricolas, al considerar que un enfoque mas coherente
de la proteccidn deberia dejar abierto el sistema a todas las indicaciones geogréaficas que se
ajusten a la definicion del articulo 22.1 del ADPIC (OMC, 2002a, parr. 32-33). Sin embargo,
diversos informes del Consejo de los ADPIC dejan claro que el mandato es especifico
respecto de que el registro s6lo abarca a las indicaciones geograficas que identifican vinos y
bebidas espirituosas (OMC, 2011b, parr. 5).

La propuesta patrocinada por la UE, apoyada por la mayoria de los paises europeos

que cuentan con una importante tradicién cultural y normativa en el registro de las
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indicaciones geograficas, plantea un registro vinculante, con efectos legales para todos los
Miembros de la OMC, en tanto se verian obligados a proteger las indicaciones geograficas
en él registradas, sean o no participantes del sistema. Esta obligacién no dependeria de la
decision nacional de los paises miembros de la OMC, si no de la instancia multilateral que
se crearia, es decir, participen o no del sistema, los paises de la OMC no tendrian otra
alternativa que proteger la indicacién geografica notificada (Gonzélez Perini, 2003, p. 71).
Entonces, si bien esta propuesta contempla la posibilidad de una participacion voluntaria,
aquellos que opten por no participar igualmente estarian obligados a brindar proteccion a las
indicaciones geogréficas del registro, dado su efecto vinculante para todos los paises de la
OMC (OMC, 2008).

De este modo, la propuesta de registro multilateral patrocinada por la UE supone un
proceso de tres etapas:

i.  Enprimer lugar, los Miembros de la OMC notificarian sus indicaciones geogréficas,
de conformidad con la definicion del articulo 22.1 del ADPIC, y protegidas como
tales en el pais de origen. Luego, serian dadas a publicidad por la Secretaria de la
OMC, que transmitiria también, cualquier notificacion relativa a marcas de fabrica o
de comercio que contuvieran o consistieran en alguna de las indicaciones geograficas
notificadas (OMC, 2005b).

ii.  Seguidamente, se abriria un periodo de 18 meses para que los Miembros examinaran
dichas notificaciones, pudiendo oponerse al registro si considerasen que no se
cumple con los requisitos para constituir una indicacion geogréfica, o si la misma se
encontrara amparada en sus territorios por alguna de las excepciones del articulo 24
del ADPIC. Si ese fuera el caso, los Miembros involucrados podrian iniciar
negociaciones bilaterales tendientes a resolver el desacuerdo (OMC, 2005b).

iii.  Finalmente, una tercera etapa, en la cual la indicacion geografica notificada se
inscribe en el registro multilateral, incluidas las impugnaciones que pudiera tener.
Esto quiere decir que, la reserva no invalidara el registro de la indicacion geografica
notificada al sistema. Finalizado el periodo de 18 meses luego de la notificacion, el
organismo administrador procederia al registro y, en caso de existir una reserva, ésta
acompafiaria dicho registro (OMC, 2005b).
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El registro per se establece una “presuncion refutable” de que el término ha de ser
protegido en los demas Miembros de la OMC (OMC, 2008), en tanto permite a un pais
presentar una reserva. En caso de que ello no ocurra, todos los Miembros (participantes o no
del sistema) estarian automaticamente obligados a proteger las indicaciones geograficas del
registro. Es decir, de no formular una reserva, un pais no podria denegar la proteccién del
nombre registrado, alegando cualquiera de los motivos descriptos en el parrafo anterior
(OMC, 2008).

Es pertinente entonces, ampliar un poco mas los casos en los que un Miembro podria
realizar una reserva al registro:

a) la indicacion geogréafica notificada no es conforme a la definicion de
indicacion geografica contenida en el articulo 22.1 del Acuerdo sobre los
ADPIC;

b) la indicacion geografica notificada, aunque literalmente verdadera en cuanto
al territorio, region o localidad de origen de los productos que identifica, da
al pablico una idea falsa de que éstos se originan en su territorio, como se
establece en el parrafo 4 del articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC;

c¢) laindicacién geogréafica notificada es idéntica al término habitual en lenguaje
corriente que es el nombre comun de un vino o una bebida espirituosa en el
territorio del Miembro que formula la reserva, o, con respecto a productos
viticolas, a la denominacion habitual de una variedad de uva existente en el
territorio del Miembro impugnante en la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo, tal como se estipula en el parrafo 6 del articulo 24 del Acuerdo
sobre los ADPIC (OMC, 2005b, p. 14).

La propuesta deja fuera a los genéricos y a las marcas comerciales (excepciones del
articulo 24.4 y 24.5 del ADPIC), como causal para efectuar una reserva al registro (OMC,
2005b, p. 15). De este modo, la propuesta patrocinada por la UE permitiria la coexistencia
de las indicaciones geograficas con nombres, que en otros Miembros del sistema,
constituyen marcas comerciales o denominaciones genéricas. En otras palabras, la
proteccién de una indicacion geografica registrada multilateralmente ocurriria aun cuando

existiera una marca comercial o un término genérico idéntico en otro Miembro de la OMC,
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al igual que ocurre, como veremos en el capitulo especifico, en la legislacion comunitaria
europea. Por el contrario, el Acuerdo ADPIC exime de la obligacién de brindar proteccion
a una indicacién geografica cuando ésta constituya un término genérico o una marca
comercial en otro Miembro. De esta manera, la propuesta patrocinada por la UE no sélo
constituye un intento por extrapolar su normativa interna al sistema multilateral, sino que
ademas implica una elevacion de los estandares multilaterales actuales, en tanto no
contempla en su totalidad las excepciones del articulo 24 del Acuerdo ADPIC, al obligar a
todos los paises Miembros a proteger las indicaciones geograficas registradas
multilateralmente, participen o no del sistema, incluso cuando el nombre constituya una

marca comercial o un término geneérico en otro Miembro.

1.1.2 Sistema Multilateral de Notificacion y Registro de las Indicaciones
Geograficas de Vinos y Bebidas Espirituosas: Propuesta Conjunta. La “Propuesta
Conjunta” es menos ambiciosa en téerminos de las obligaciones resultantes para los paises
Miembros que optasen por participar del sistema.

Los opositores a la propuesta de la UE, entre los que se encuentran Estados Unidos,
Australia, Canadd, Chile y Argentina, no acuerdan con la creacion de un sistema multilateral
obligatorio de notificacion y registro de las indicaciones geograficas para vinos y bebidas
espirituosas, o cualquier otro producto, y abogan por un sistema de notificacion y registro
voluntario, que no implique la obligacion de proteger las indicaciones geograficas
registradas (EI Benni, 2009, p. 23). Para que el registro sea compatible con el mandato del
articulo 23.4 del ADPIC, el sistema debe ser de participacion voluntaria, que preserve el
equilibrio existente entre derechos y obligaciones del Acuerdo de la OMC (OMC, 2011a,
pp. 1-2). Un Miembro de la OMC no estaria obligado a participar para obtener la plena
proteccién de sus indicaciones geograficas de vinos y bebidas espirituosas. Para participar,
solo bastaria la notificacion a la OMC de la intencion de hacerlo (OMC, 20114, p. 4). De
este modo, el sistema no seria perjudicial para los Miembros que, debido a sus propias
circunstancias nacionales, optasen por no participar (OMC, 2002b, p. 3).

Las razones por las que este grupo de paises se oponen a la propuesta liderada por la

UE son de orden juridico, pero también estan relacionadas con el costo que podria implicar
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un sistema obligatorio de registro y proteccion ampliada. Los oponentes sostienen que la
proteccion de las indicaciones geogréaficas deberia concederse segun los criterios
establecidos por la legislacion nacional (EI Benni, 2009, p. 23). El sistema se adaptaria a los
distintos regimenes para la proteccion de las indicaciones geogréficas de vinos y bebidas
espirituosas de los Miembros de la OMC, siempre que sean compatibles con el ADPIC, dado
que es el propio Acuerdo el que determina en su articulo 1ro., la libre eleccién del método
adecuado para aplicar sus disposiciones, en el marco del sistema y de la practica juridica de
cada pais (OMC, 2002b, p. 3).

De esta manera, proponen un sistema en el cual un Miembro podria notificar sus
indicaciones geogréaficas a la OMC, quien, a través de la recopilacion de esa informacion,
crearia una base de datos de consulta sin efectos juridicos reales. Los Miembros que desearan
participar en el sistema tendrian que consultar la base de datos al momento de adoptar
decisiones relativas a la proteccion de las indicaciones geogréaficas en sus respectivos
territorios (OMC, 2008). Al no tener efecto vinculante, no seria necesario un procedimiento
de oposicidn, asi como tampoco implicaria un aumento en el nivel de la proteccion de las
indicaciones geograficas ya previsto en el ADPIC (oriGIn, 2005). Es decir, el sistema
propuesto no generaria nuevas obligaciones ni tampoco incrementaria las vigentes, si no que
facilitaria la proteccion a través del establecimiento de un registro sencillo y eficaz de las
indicaciones geograficas para los vinos y las bebidas espirituosas (OMC, 2011a, parr. C).

A modo de sintesis, las diferencias entre ambas propuestas giran en torno a la
participacion en el sistema y los efectos juridicos resultantes. La propuesta patrocinada por
la UE es bastante ambiciosa en términos de las obligaciones dimanantes del sistema para
todos los paises Miembros, sean estos participantes o no, vulnerando de este modo, el
equilibrio actual de derechos y obligaciones del ADPIC, en tanto todos los Miembros se
verian obligados a otorgar proteccion a las indicaciones geogréaficas que se registrasen
multilateralmente. Esta propuesta esta por encima de lo acordado por los paises Miembros
de la OMC en el articulo 23.4 del ADPIC (Gonzalez Perini, 2003, p. 71), que mandata la
creacién de un sistema que “facilite” la proteccion de las indicaciones geogréaficas, y no la
proteccidn directa de esas denominaciones. No es el sistema de registro el que debe proteger

las indicaciones geograficas si no los Miembros a través de su legislacion nacional.
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Por su parte, la “Propuesta Conjunta” planeta la creacion de un sistema que no genere
nuevas obligaciones para los paises de la OMC, que implica la creacion de una especie de
base de datos que sirva de consulta al momento de tomar decisiones en materia de proteccion
de las indicaciones geograficas, cuya participacion es voluntaria. De este modo, la propuesta
estaria méas acorde con el mandato del articulo 23.4, no generando obligaciones adicionales,
respetando el equilibrio de derechos y obligaciones actuales del ADPIC.

2. Extension de la Proteccion Especial para las Indicaciones Geograficas de Vinos y
Bebidas Espirituosas a las Indicaciones Geogréaficas del Resto de los Productos
Agricolas

El otro tema en negociacion en el Consejo de los ADPIC es la extension de la
proteccion adicional ofrecida a las indicaciones geogréaficas para vinos y bebidas espirituosas
del articulo 23, al resto de las indicaciones geograficas que identifican productos agricolas,

contempladas en el articulo 22.

2.1 El Mandato de Negociacion

El articulo 24.1 del ADPIC establece:

Los Miembros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la

proteccion de las indicaciones geograficas determinadas segun lo dispuesto en el

articulo 23. En el contexto de tales negociaciones, los Miembros se mostraran
dispuestos a examinar la aplicabilidad continuada de esas disposiciones a las
indicaciones geogréaficas determinadas cuya utilizacion sea objeto de tales

negociaciones. (ADPIC, 1994)

Algunos Miembros sostienen que el mandato que se desprende de este articulo es la
negociacion de la extension de la proteccion adicional del articulo 23 para las indicaciones
geograficas de vinos y bebidas espirituosas, al resto de los productos agricolas contemplados
en el articulo 22 (Gonzalez Perini, 2003, p. 71). Para los “demandantes”, como se denomina
a este grupo, las disposiciones del articulo 24.1 son de aplicacién general para todos los

productos vy la referencia al articulo 23 no atafia a los productos abarcados por este articulo
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sino a la proteccion que el articulo ofrece y que debe proporcionarse al resto (OMC, 2000,
parr. 11-12).

Frente a este grupo, se opone otro grupo de paises que no acuerda con esa
interpretacion del articulo 24.1, sefialando que no existe un mandato de negociacion para la
extension dado que el articulo 24.1 se refiere explicitamente a “mejorar la proteccion de las
indicaciones geograficas determinadas segun lo dispuesto en el articulo 23, entendiendo
por tales a las indicaciones geograficas para los vinos. Frente a ello, los demandantes por la
extension sefialan que esta interpretacion resulta ilégica dado que los vinos y las bebidas
espirituosas ya gozan de una proteccion adicional y un aumento o mejora de ella
profundizaria el desequilibrio existente (OMC, 2000, parr. 12).

La Declaracion de Doha recogio esta preocupacion en el parrafo 18, sin incluir el
tema en la agenda de negociaciones (Gonzéalez Perini, 2003, p. 72):

Tomamos nota de que las cuestiones relativas a la extension de la proteccion de las

indicaciones geograficas prevista en el articulo 23 a productos distintos de los vinos

y las bebidas espirituosas se abordaran en el Consejo de los ADPIC de conformidad

con el parrafo 12 de la presente Declaracion. (OMC, 2001d).

El parrafo 12 de la Declaracion establece:

Convenimos en que las negociaciones sobre las cuestiones pendientes relativas a la

aplicacion seran parte integrante del programa de trabajo:

a) en los casos en que establecemos un mandato de negociacion especifico en la

presente Declaracion, las cuestiones de aplicacion pertinentes se trataran con arreglo

a ese mandato;

b) las deméas cuestiones pendientes relativas a la aplicacion seran tratadas con

caracter prioritario por los érganos competentes de la OMC. (OMC, 2001d)

Los Miembros de la OMC se encuentran profundamente divididos e interpretan el
mandato de Doha de formas diversas. Algunos sostienen que las denominadas “cuestiones
pendientes relativas a la aplicacion” de las disposiciones de los diferentes acuerdos, ya
forman parte de la negociacion. Otros, sostienen que estas cuestiones solo pueden
convertirse en temas de negociacion si el Comité de Negociaciones Comerciales decide

incluirlas en las conversaciones, cosa que aun no ocurrié (OMC, 2008).
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Existen entonces dos posiciones enfrentadas. Un grupo de paises denominados
“demandantes” que sostiene que las negociaciones por la extension de la proteccion del
articulo 23 al resto de los productos agricolas estan incluidas en el Programa de Trabajo de
Doha, y que ello es una cuestion relativa a la aplicacién del ADPIC, puesto que se relaciona
con las asimetrias y desequilibrios resultantes de la Ronda Uruguay. El otro grupo de paises,
sostiene que los parrafos 12 y 18 de la Declaracion no constituyen un compromiso para
emprender una negociacion sobre la extension de la proteccién de las indicaciones
geograficas. Dado que no existe disposicion alguna en el ADPIC por la que se conceda la
proteccion adicional de las indicaciones geograficas para vinos y las bebidas espirituosas al
resto de los productos, ni tampoco el mandato para negociar ello, el asunto no puede tratarse
como una cuestion relativa a la aplicacion del Acuerdo (OMC, 2005a, parr. 6).

Dentro del primer grupo, los “demandantes” por la extension, se encuentran
Bulgaria, Guinea, la India, Jamaica, Kenia, Madagascar, Marruecos, Mauricio, Pakistan,
Rumania, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Tunez, Turquia y la UE. Este grupo considera que el
nivel mas elevado de proteccion mejoraria la comercializacion de sus productos al
diferenciarlos de sus competidores, evitando ademas que los nombres que identifican esos
productos sean “usurpados” en otros paises. Proponen entonces la modificacion del ADPIC,
de forma que todos los productos sean susceptibles de beneficiarse del nivel proteccion
previsto en el articulo 23 y de las excepciones del articulo 24, asi como del futuro sistema
multilateral de notificacion y registro en negociacién (OMC, 2008).

Por su parte, dentro del grupo que rechaza esa propuesta, se encuentran Argentina,
Australia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, EIl Salvador, Estados Unidos, Filipinas,
Guatemala, Honduras, Nueva Zelandia, Panamé, Paraguay, Republica Dominicana y Taipei
Chino. Este grupo sostiene que no se ha demostrado que la proteccion concedida a través del
articulo 22 sea insuficiente (OMC, 2005a, parr. 6), siendo adecuado el nivel de proteccion
del ADPIC, y advierte que una elevacién de los estandares actuales seria gravoso y
perturbaria las practicas legitimas de comercializacion existentes. Rechazan la acusacion de
“usurpacion” de nombres bajo el argumento de que, en muchos paises, tanto los métodos de

fabricacion como los nombres que identifican esos productos, fueron llevados por los
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inmigrantes que arribaron a esos paises y desde entonces han sido utilizados de buena fe
(OMC, 2008).

El debate por la “extension” de la proteccion en el Consejo de los ADPIC, puede
ordenarse entonces en torno de tres puntos principales: el desequilibrio en la proteccion
otorgada por los articulos 22 y 23, la insuficiencia del articulo 22 y la proteccion “absoluta”

del articulo 23 y, finalmente, los posibles costos de la extension de la proteccion.

2.2 El Desequilibrio de los Articulos 22 'y 23 del ADPIC

Los “demandantes” sostienen que los estandares de los articulos 22 y 23 del ADPIC
son asimétricos y carecen de logica, dado que no existe otra figura en materia de derechos
de propiedad intelectual que distinga entre categorias al momento de otorgar proteccion. En
virtud de ello, este grupo de paises brega por la correccion de esa asimetria mediante la
extension de la proteccion adicional de la que gozan los vinos y las bebidas espirituosas a
las indicaciones geograficas que identifican al resto de los productos agricolas, cubiertos por
el articulo 22 (Gonzalez Perini, 2003, p.72).

El grupo que se opone a la extension coincide con los “demandantes” en la existencia
de una asimetria en el nivel de proteccién ofrecido por el ADPIC. Sin embargo, argumenta
que, si el debate sobre la ampliacion versara unicamente sobre cuestiones de propiedad
intelectual, tendria sentido dar a todos los productos el mismo trato desde el punto de vista
juridico. No obstante, sefialan que la negociacion se enmarca en el contexto mas amplio de
la politica comercial (que va mas alla de la cuestion juridica), y que la proteccién adicional
del articulo 23 fue resultado justamente de las negociaciones comerciales multilaterales en
la Ronda Uruguay (OMC, 2002c, parr. 3). Ello fue un objetivo perseguido por varios paises
productores de vinos, particularmente por la UE, y represent6 una concesion significativa de
muchos otros Miembros, algunos de ellos también productores de vinos, que consideraban
gue no era necesario crear un desequilibrio en la proteccion de las indicaciones geograficas
mediante una mayor proteccion para las que identificaban vinos y bebidas espirituosas
(OMC, 20014, parr. 9).

En consecuencia, si bien ambos grupos coinciden en que existe un desequilibrio entre

la proteccion que ofrecen los articulos 22 y 23 del ADPIC, difieren en la solucion a ese
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desequilibrio. Los “demandantes” sostienen que este debe ser subsanado a través de la
extension del nivel de proteccion del articulo 23 al resto de los productos agricolas, mientras
que el grupo oponente considera que ello no es necesario dado que ese desequilibrio fue
negociado en el contexto mas amplio de las negociaciones comerciales de la Ronda Uruguay
del GATT.

2.3 La “Insuficiencia” del Articulo 22 y la Proteccion “Absoluta” del Articulo 23

Los “demandantes” por la extension sostienen que la proteccion otorgada por el
articulo 22 es limitada en relacion con la del articulo 23 dado que, entre otras cuestiones,
para que se aplique la proteccion del articulo 22, el uso de una indicacion geografica debe
inducir al publico a error en cuanto al verdadero origen geografico del producto (OMC,
2001a, parr. 9-10). De este modo, un productor puede utilizar una indicacion geografica, aun
cuando el producto no sea originario del lugar indicado por dicha denominacion, siempre
que el verdadero origen esté indicado en la etiqueta. Entonces un productor puede
beneficiarse de la reputacion de una indicacion geografica “famosa” y argumentar al mismo
tiempo que no engafia al consumidor, en tanto el origen esta indicado, con el riesgo adicional
de que esa denominacidn se convierta en genérica (OMC, 2001a, parr. 11-12).

Para este grupo la ampliacién facilitaria la proteccion de las indicaciones geogréficas,
dado que la proteccion otorgada por el articulo 23 es méas eficaz, de mas facil acceso,
generando menores costos (Rangnekar, 2003, p. 34), en tanto las autoridades simplemente
tendrian que examinar si el producto que lleva la indicacion geografica es realmente
originario del lugar indicado (OMC, 2001c, parr. 11). Con ello, se evitaria la prescripcion de
la “prueba de la induccion a error” que figura en el articulo 22 (OMC, 2001a, parr. 13). Es
decir, la “carga de la prueba” exigida en el articulo 22 recae sobre el demandante, que es
quien debe demostrar a las autoridades judiciales o administrativas que el pablico ha sido
inducido a error 0 que ha habido un acto de competencia desleal. Para los demandantes esto
es costoso y genera incertidumbre juridica: la concepcion de que esta induciendo o no al
publico a error respecto del verdadero origen y la manera en que las autoridades aplican o

interpretan el elemento discrecional de la “induccion a error” difieren de un pais a otro,
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generando incertidumbre juridica respecto a la proteccion otorgada a las indicaciones
geograficas y a su aplicacion en el plano internacional (OMC, 2001a, péarr. 13-14).

Los que se oponen sefialan que existen “medios juridicos” disponibles para registrar
y hacer valer las indicaciones geograficas segun el articulo 22, argumentando, ademas, que
no existen pruebas de la ineficacia de ese articulo (Rangnekar, 2003). Asimismo, sostienen
que el riesgo de que una indicacion geografica se convierta en genérica, es exagerado: la
experiencia comercial demuestra que las indicaciones geograficas auténticas e
internacionalmente reconocidas siempre se cotizan mejor y, lejos de quitar valor de mercado,
la imitacion libre y leal del producto suele aumentar su valor (OMC, 2001b, parr. 8).

Para este grupo de paises, la proteccion otorgada por el articulo 23 no es absoluta.
Lo dispuesto en el articulo 23.1 es aplicable en el contexto de otras normas sobre
indicaciones geogréaficas del ADPIC, como lo es el articulo 24 que contempla las
excepciones, asi como otras condiciones que pueden influir en los criterios aplicados al
momento de definir si una indicacion geogréafica es pasible 0 no de ser protegida. De este
modo, la ampliacién del ambito de aplicacion del 23 no redundaria necesariamente en una
mayor proteccion dado que es posible que muchos de los términos que se pretenden proteger
no respondan a la definicién de indicacion geografica establecida en el ADPIC o ya estén
comprendidos dentro de las excepciones del articulo 24, por ejemplo, los términos
“genéricos” (OMC, 2001b, Apéndice, parr. 6).

Sintetizando, el desequilibrio del alcance de la proteccién ofrecida por los articulos
22 y 23 es apreciada por ambos grupos de paises. El desacuerdo existe, principalmente en
torno de la supuesta insuficiencia del articulo 22 para proteger las indicaciones geogréaficas
distintas de los vinos y las bebidas espirituosas y la supuesta proteccion absoluta del articulo
23. Los demandantes enfatizan los beneficios potenciales que se pueden obtener de la
extension de la proteccion del articulo 23 a los productos agricolas, mientras que el grupo
de paises que se oponen, advierten que las excepciones previstas en el articulo 24

disminuiran las posibles ganancias de dicha extensién (Rangnekar, 2003, p. 34).
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2.4 Los Costos de la “Extension”

Quienes se oponen a la extension argumentan que, un reajuste del equilibrio de
derechos y obligaciones en el marco del ADPIC, conllevaria una redistribucion de las
responsabilidades de los Miembros de la OMC, posibles disputas entre éstos, asi como costos
administrativos, consecuencias comerciales para los productores y costos para los
consumidores (OMC, 2001b, p. 8).

Este grupo sefiala que la ampliacion del articulo 23 impondria la obligacion de
establecer nuevas leyes y mecanismos administrativos a todos los paises miembros de la
OMC, aun para aquellos que poseen un numero limitado de indicaciones geograficas o han
optado por no protegerlas. De este modo, todos los Miembros se verian obligados a
proporcionar los medios necesarios para proteger las indicaciones geogréaficas de todos los
demas, lo que representa una carga considerable, en particular si se tiene en cuenta el hecho
de que algunos, como la UE, tienen sistemas formales mas desarrollados y poseen cientos
de denominaciones nacionales protegidas (OMC, 2001b, p. 8-9). Sefialan entonces, el riesgo
de las diferencias en la OMC, dado que cualquier pais que no otorgase la proteccion ampliada
del articulo 23 a las indicaciones geograficas, podria verse arrastrado a un proceso de
solucion de diferencias: la experiencia muestra que estos procesos resultan dificiles y
onerosos (OMC, 2001b, p. 10), especialmente para los paises menos desarrollados.

Frente a estos argumentos, los demandantes sefialan que la extension no requerira un
nuevo régimen juridico o administrativo, sino simplemente la ampliacion del alcance de la
proteccion del articulo 23 que los Miembros ya tienen la obligacién de otorgar, haciéndola
extensiva al resto de los productos (OMC, 2001c, parr. 25). Para este grupo de paises, la
ampliacion facilitaria la proteccion y la observancia de las indicaciones geogréaficas, dado
gue ya no seria necesaria la prueba de que induce al publico a error respecto del verdadero
origen del producto, lo que redundaria ademas en una reduccion de los gastos de las
autoridades judiciales y administrativas (OMC, 2001c, p. 5), asi como del volumen de
trabajo de las autoridades competentes (Rangnekar, 2003, p. 35).

Respecto de los costos para los productores que utilizan indicaciones geogréficas
para identificar los productos que producen y comercializan, el grupo que se opone a la

extension, alerta sobre las posibles demandas de productores que reclamarian derechos
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exclusivos sobre algunas de esas denominaciones. En consecuencia, cualquier concesion de
estos derechos en favor de un grupo de productores, privaria necesariamente a otros de
utilizar esos términos, quienes ademds correrian con los costos de hacer frente a esas
reclamaciones, asi como con los costos vinculados a la redenominacion de sus productos (el
correspondiente etiquetado y los nuevos métodos de comercializacion), como consecuencia
de resignar el uso de los términos ahora protegidos como indicaciones geograficas (OMC,
2001b, p. 9).

Entre los argumentos para oponerse a la extension, este grupo sefiala ademas que
esos productores o exportadores, podrian encontrar cerrado el acceso a los mercados de
exportacion de sus productos dado que, el pais importador o un tercero podrian reivindicar
derechos exclusivos sobre los términos utilizados para comercializar esos productos (OMC,
2001b, p. 9). Frente a ello, los demandantes aseguran que, en virtud de las excepciones del
articulo 24, no sera necesario abandonar las indicaciones que se hayan utilizado de buena fe
y de manera habitual y que, de ampliarse la proteccién, los mercados no se cerrarian a esos
productos y tampoco seria necesaria su redenominacion (OMC, 2001c, p. 4).

Respecto a los perjuicios para los consumidores, los oponentes sefialan aquellos
vinculados a la confusidn causada por la desaparicion de términos habitualmente utilizados
para identificar productos, que redundaria en un incremento de los costos de busqueda, de

transaccion y de precios (OMC, 2001b, p. 9).

3. El Estado Actual de las Negociaciones

Las negociaciones en materia de proteccion de las indicaciones geogréficas en el
marco de la Ronda de Doha contintan detenidas y no ha habido avances en ninguno de los
dos temas en discusion.

En relacion con el establecimiento de un “sistema multilateral de notificacion y
registro”, los paises Miembros de la OMC contintan divididos en torno de las dos cuestiones
vinculadas a la naturaleza del registro, esto es, sus efectos juridicos y la forma que adquirira
la participacidn en el sistema por parte de los paises (OMC, 2011b, parr. 9).

Sin embargo, no solo estas cuestiones dividen a los Miembros de la OMC.

“Aparentemente, para que el Consejo de los ADPIC pueda reanudar sus trabajos, sigue
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siendo esencial hallar una solucion a las muy diversas preocupaciones de los Miembros
acerca del mandato de negociacion y los vinculos con otros trabajos de la OMC” (OMC,
2014, parr. 9).

La situacién no ha cambiado para las negociaciones multilaterales y las partes no
manifiestan interés en trabajar en las cuestiones sustantivas en el seno del Consejo de los
ADPIC (OMC, 2019). Los movimientos mas recientes tienen que ver con consultas
realizadas por la presidencia del Consejo de los ADPIC a unas pocas delegaciones,
vinculadas con la posicion de cada una en las negociaciones. Todas las delegaciones
manifestaron que sus posiciones seguian inalteradas y ninguna propuso nuevos enfoques
para continuar con los trabajos, coincidiendo en que se habian producido muchos acuerdos
multilaterales, bilaterales y regionales en materia de proteccion de las indicaciones
geogréficas (OMC, 2020), siendo este un motivo que opera en contra del avance de las
negociaciones en el ambito multilateral (OMC, 2019).

A fin de poder destrabar el didlogo e intentar avanzar en las negociaciones, la
presidencia del Consejo de los ADPIC propuso en 2021, trabajar para que las delegaciones
examinaran tres sugerencias: intercambio de informacion y experiencias sobre las diversas
formas en que se han protegido las indicaciones geogréaficas (acuerdos bilaterales y/o
regionales); que la Secretaria de la OMC elaborara un estudio sobre la relacion entre los
ADPIC y el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa; e invitar a la Secretaria de la OMPI a
informar sobre la situacion del sistema de registro internacional de esa organizacién (OMC,
2020). Lamentablemente, ninguna de las delegaciones ha mantenido un dialogo con la otra
parte sobre estas sugerencias especificas (OMC, 2021a, parr. 8).

En el informe mas reciente del Presidente del Comité del ADPIC, sefiala que los
altimos tres afios, como resultado de las consultas realizadas para recabar las opiniones y
sugerencias de las delegaciones, se concluye que las posiciones de los Miembros sobre las
cuestiones sustantivas y de procedimiento relativas a las negociaciones sobre el registro de
indicaciones geograficas han mostrado poca o ninguna evolucion. Segun este informe, el
Presidente del Consejo de los ADPIC tras reflexionar sobre la situacién, afirma que no cree
que exista un deseo por parte de los Miembros, de retomar las negociaciones en el Consejo

de los ADPIC (OMC, 2021b, péarr. 2 y 8). Es poco pobrable entonces que las negociaciones
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avancen, o al menos se destraban, tras esta mirada poco alentadora de quien debe intentar
acercar posiciones entre los paises Miembros.
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Capitulo I11: Las Indicaciones Geograéficas en la Legislacion de la Unidn
Europea

1. La Supranacionalidad de la Unién Europea

Si bien no es objeto de este trabajo realizar un abordaje de los procesos de integracion
regional de la UE y del MERCOSUR, es oportuno referirse a algunos conceptos principales
vinculados a la naturaleza de cada uno de los bloques, que permiten comprender la adopcion
y la aplicabilidad de la normativa derivada de los 6rganos comunitarios y regionales que, en
este caso en particular, concierne a las disposiciones en materia de proteccion de las
indicaciones geogréaficas. Como sefiala Negro (2013), los esquemas de integracion eligen los
métodos a utilizar para la adopcién de normas de acuerdo con el modelo de integracion que
ha sido previamente acordado por los Estados (p. 296). De alli la importancia de dedicarle
unos parrafos a esta cuestion.

La UE cuenta con ciertas caracteristicas que la distinguen de otras organizaciones
internacionales y que permiten atribuirle el caracter de organizacion “supranacional” para
diferenciarla de las organizaciones internacionales “intergubernamentales”. Casi de modo
idéntico a las competencias constitucionales de sus Estados miembros, la UE abarca
practicamente todos los ambitos de la vida social, desde la seguridad internacional hasta la
organizacion de los mercados, la politica social, la proteccion del ambiente, la salud y la
defensa de los derechos fundamentales (Medina Ortega, 2013, p. 210).

Cuenta con un sistema institucional original que la distingue de otros esquemas de
integracion regional, en el cual, sus Estados miembros, a traves de la suscripcion de los
tratados europeos, aceptan diversas maneras de delegacion de soberania en favor de los
organos independientes que representan al mismo tiempo, los intereses nacionales y
comunitario.

Entre los antecedentes que dan origen a la actual UE podemos citar, en primer lugar,
al Tratado de Paris de 1951, que cred la Comunidad Europea del Carbon y del Acero
(CECA), suscrito por seis Estados: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Paises
Bajos. Si bien la CECA tenia competencias limitadas al sector de la industria del carbén y
del acero, en la estructura institucional se contempld “la alta autoridad”, institucion a la que

se le reconocieron caracteristicas supranacionales. Esta tenia amplias facultades respecto de
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los Estados miembros, y sus decisiones, asi como las del Tribunal de Justicia de la CECA,
tenian aplicabilidad directa (Negro, 2013, pp. 265-266).

Los Tratados de Roma de 1957, firmados por los mismos seis Estados europeos,
dieron origen a la Comunidad Econémica Europea (CEE) y a la Comunidad Europea de la
Energia Atomica (CEEA o ERATOM). En ambas, el equilibrio institucional estaba dado por
dos instituciones: el Consejo de Ministros, que representaba los intereses nacionales, y la
Comisidn, que velaba por los intereses comunitarios. A esta Gltima se le reconocia la facultad
de iniciativa en materia de legislacion comunitaria, mientras que al Consejo se le asignaba
la capacidad para la toma de decisiones (Negro, 2013, pp. 266-267).

Con el Acta Unica Europea de 1987, si bien los Estados ratificaron su voluntad de
mantener el capitulo de la politica exterior en el ambito de la cooperacion
intergubernamental (Negro, 2013, p. 268), se reactivd el proceso de integracion y se
completo la realizacion del mercado interior.

En 1992, el Tratado de Maastricht en lo econémico, introdujo las etapas, requisitos
e instituciones para alcanzar la Union Economica y Monetaria, ademas de nuevas
competencias del Parlamento Europeo, tales como el procedimiento legislativo de co -
decision, donde el Parlamento adopta decisiones conjuntamente con el Consejo.

El Tratado de Amsterdam de 1997, permitié ampliar las competencias de la Unidn,
por ejemplo, con la creacion de una politica comunitaria del empleo; la comunitarizacion de
una parte de las materias que antes correspondian a la cooperacion en el &mbito de Justicia
y Asuntos de Interior; las medidas destinadas a aproximar la Unidn a sus ciudadanos y la
posibilidad de cooperacion mas estrecha entre algunos Estados miembros, ademas de un
aumento de las competencias del Parlamento.

El Tratado de Niza implicé cambios en la estructura institucional a fin de adecuarla
a la ampliacion con la incorporacion de los nuevos Estados miembros. A través del Tratado
de Lisboa, que entr6 en vigor en 2009, se reconocié la personeria juridica de la UE e
incorpor6 al &mbito comunitario para la toma de decisiones, la politica exterior y de
seguridad comun y la cooperacion judicial en materia civil y penal, asi como las politicas

sobre controles en frontera, asilo e inmigracion.
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La estructura de este Tratado contempla dos partes fundamentales: el Tratado de la
Unién Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Union Europea, ambos constituyen los
Tratados sobre los que se fundamenta la Unidn. Lisboa contiene una serie de elementos,
entre los que se citan, las competencias exclusivas de la Unién y las competencias
compartidas entre esta y los Estados miembros (Negro, 2013, p. 272).

Entre los objetivos propuestos en vias de alcanzar la integracion de los Estados
europeos, se establecio en el Tratado de Roma de 1957, la consecucion del mercado comun,
modificado luego en el Acta Unica Europea al referirse al mercado interior, y mercado Gnico
en el Tratado de Maastricht. En 1968 se alcanzo el objetivo de la puesta en marcha de la
union aduanera, es decir, la libre circulacion de bienes en el interior del mercado comunitario
y la adopcion de un arancel externo comun frente a terceros Estados. En la década del 80, la
Comision elaboro el Libro Blanco, en donde se plasmaron las medidas a ser alcanzadas a fin
de lograr del mercado interior europeo, es decir, la constitucion de un espacio sin fronteras
interiores en el que la libre circulacidn de mercancias, personas, servicios y capitales
estuviera garantizada, lo que implicaba la remocidn de todos los obstaculos técnicos y los
controles en fronteras (Negro, 2013, pp. 275-276).

En 1998 los Estados miembros decidieron profundizar ain mas la integracion y

avanzaron hacia la union econdémica y monetaria.

1.1 El Derecho Originario y el Derecho Derivado. Efecto Directo y Supremacia

En la UE el derecho originario o primario estd constituido por los Tratados
constitutivos enumerados anteriormente. Estos acuerdos vinculantes entre los Estados
miembros establecen los objetivos de la UE, las normas aplicables a sus instituciones, la
manera en que se toman las decisiones y la relacién entre la Unidn y sus integrantes
(Comision Europea, 2022b).

El derecho originario se distingue del derecho secundario o derivado, constituido por
los actos juridicos o las normas emanadas de los 6rganos comunitarios, que pueden adoptar
la forma de reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictamenes (Comisién
Europea, 2022b).
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Los reglamentos, las directivas y las decisiones tienen caracter vinculante.
Especificamente, los reglamentos tienen alcance general, son obligatorios en todos sus
elementos, directamente aplicables en cada Estado miembro, es decir, sin necesidad de
incorporacion al Derecho nacional, siendo su d&mbito de aplicacion todo el territorio de la
UE.

Las directivas, constituyen el elemento mas importante en la tarea de armonizacion
en materia legislativa en el ambito comunitario (Negro, 2013, p. 300). Estos actos juridicos
imponen a los Estados miembros la consecucion de un determinado resultado, dejandoles la
libertad de elegir los medios para hacerlo, debiendo luego adoptar las medidas que permitan
incorporar dicha directiva al Derecho nacional, lo que se conoce como transposicion
(Comision Europea, 2022Db).

Por su parte, las decisiones se diferencian de los reglamentos dado que se dirigen a
sujetos determinados (particulares de la UE, empresas 0 uno o varios paises). Son actos
juridicos vinculantes, aplicables desde el momento mismo de su notificacion. No necesitan
transposicion al derecho nacional.

Finalmente, las recomendaciones y los dictamenes, no son vinculantes. Las
recomendaciones permiten a las instituciones de la UE dar a conocer sus puntos de vista y
sugerir una linea de actuacién sin imponer obligaciones legales a quienes se dirigen, mientras
que el dictamen es un instrumento que permite a las instituciones de la UE emitir una
opinion, sin imponer obligacion legal alguna sobre el tema al que se refiere (Comision
Europea, 2022b; Comsion Europea, 2022a).

Vale destacar que el Derecho de la UE goza de “efecto directo” y de “supremacia”
(Negro, 2013, p. 301) sobre los ordenamientos juridicos nacionales, dos caracteristicas que
evidencian la supranacionalidad del bloque.

El efecto directo del Derecho comunitario no deja margen discrecional a los Estados
miembros, es decir, no solo genera obligaciones para éstos, sino también derechos para los
particulares, quienes pueden invocarlo directamente ante los tribunales nacionales y de la

UE, independientemente del Derecho nacional de cada Estado (Comsién Europea, 2022a).
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El principio fundamental del Derecho de la UE, es su primacia sobre el derecho
nacional. Existe una clara jerarquia en la que prevalece el derecho comunitario por sobre los
ordenamientos juridicos internos de los Estados miembros.

Puntualmente, a los fines de este trabajo, interesan los reglamentos, forma del
Derecho derivado que adquiere la normativa de la UE en materia de proteccion de las
indicaciones geogréficas. Como fuera sefialado anteriormente, estos gozan de la
aplicabilidad directa (Guillem Carrau, 2006, p. 106), esto es, dada la naturaleza juridica de
este tipo de reglamentacion, no necesitan transposicién o incorporacién al derecho nacional
de los Estados miembros.

El conjunto normativo de proteccion y reconocimiento de las indicaciones
geogréficas en la UE, debe entenderse entonces, en el marco de los principios basicos del
ordenamiento juridico comunitario que, a partir de la entrada en vigor del Tratado por el que
se instituye una Constitucion para Europa, debera denominarse Derecho de la UE.
Asimismo, junto a la primacia, esto es, la prevalencia de todo el conjunto del derecho
comunitario por sobre el derecho nacional, incluido el derecho constitucional, el efecto

directo asegura el caracter normativo del ordenamiento comunitario (Guillem Carrau, 2006).

2. La Importancia de las Indicaciones Geogréficas en la Union Europea

La valoracion de las indicaciones geograficas en la UE es ampliamente conocida.
Pioneros en la materia, los europeos han desempefiado un papel preponderante en el
desarrollo, el reconocimiento y la proteccién de las indicaciones geogréaficas (Giovannucci
et al., p. 63), obedeciendo ello a distintas razones. Por un lado, los ciudadanos y
consumidores de la UE demandan cada vez mas productos tradicionales de calidad con
caracteristicas que puedan identificarse, en especial aquellas vinculadas a su origen
geografico. Por otro lado, la UE busca asegurar a sus agricultores y productores ingresos
equitativos por las cualidades y las caracteristicas de sus productos (Giovannucci et. al, 2009,
p. 63).

De esta manera, los europeos encuentran valores adicionales en la identificacion de
sus productos con indicaciones geogréaficas, tales como el de favorecer una mejor

distribucién de los ingresos en la cadena de elaboracion del producto y la conservacién del
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patrimonio cultural, los métodos productivos tradicionales y los recursos naturales de sus
paises, especialmente en regiones rurales con bajos niveles de renta y escasa densidad
poblacional. Las indicaciones geograficas aseguran a los productores el monopolio sobre los
nombres de esos productos con reputacion entre los consumidores, en funcion de su lugar de
produccion y de las técnicas utilizadas en su fabricacion (Lépez Escudero, 2006, pp. 357-
358).

La relevancia de la proteccién de estos nombres trasciende lo econémico y lo
comercial. Su importancia se relaciona, también con aspectos sociales, histéricos y culturales
de los Estados miembros de la UE, constituyendo un activo significativo para sus
productores, que les permite competir en el mercado internacional por su calidad mas que
por su cantidad (Belmar & Guggiana, 2009, p. 1).

En consecuencia, la UE ha desarrollado una politica de calidad para sus productos
agricolas, ademéas de los tradicionales instrumentos de apoyo econdmico a través de la
Politica Agricola Comun (PAC) (Argielles, Benavides , & Pérez Bustamante, 2000), dentro
de la cual, la normativa en materia de indicaciones geogréaficas tiene por objetivo brindar
proteccion a los nombres utilizados para identificar productos con caracteristicas Unicas
vinculadas a su origen geogréafico y al saber hacer tradicional de esas regiones. En la
actualidad, mas de 3.300 nombres de productos con indicaciones geograficas europeas son

protegidos dentro de la UE.

3. Legislacion de la Union Europea en Materia de Proteccion de las Indicaciones
Geograficas

Como fuera sefialado en los parrafos precedentes, la importancia que la UE le
atribuye a la proteccion de las indicaciones geograficas, puede observarse en el avanzado
sistema legal de proteccion comunitario, que cuenta con elevados y restrictivos estandares
que estan por encima de la normativa de la OMC (Campo Dall’Orto Emery de Carvalho,
2019, p. 415).

La legislacion actual es resultado de una larga tradicion y un extenso desarrollo
normativo que tuvo origen en alguno de sus Estados miembros. Mucho antes de la aparicion

de la legislacion comunitaria, algunos paises contaban con diversos regimenes nacionales
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mas 0 menos desarrollados de proteccidn de este tipo de denominaciones. Estas divergencias
generaban obstaculos en el comercio intra comunitario, cuya solucion fue la armonizacion
de las legislaciones nacionales (Lopez Escudero, 2006, pp. 365y 367).

Como afirma Martinez Gutiérrez, la laguna legal en algunos Estados miembros de la
UE en relacion con la proteccion de las indicaciones geograficas, asi como las trabas a la
libre circulacion de mercancias derivadas de las discrepancias en las diversas legislaciones
nacionales, motivaron un régimen juridico armonizado de caracter supranacional, que supero
todas estas dificultades (Martinez Gutiérrez, 2010, p. 204-205), distinguiendo entre la
proteccion de las indicaciones geograficas vinicas y de bebidas espirituosas, por un lado, y
las del resto de productos agroalimentarios por otro, dado que la proteccion de las primeras
se encontraba mucho més desarrollada (Lopez Escudero, 2006, p. 367).

De este modo, en 1992 se cre6 un marco regulatorio comin a todos los Estados
miembros para la proteccion de las indicaciones geograficas de productos agricolas y
alimenticios, excluyendo al sector vitivinicola y de las bebidas espirituosas que ya contaba
con legislacion especifica. El menor desarrollo de las normas nacionales en el &mbito de los
productos agricolas y alimenticios, permitié a la UE llevar a cabo una armonizacion
completa de su régimen juridico, que sustituyo los regimenes nacionales y cre6 un mercado
interior y un régimen comun, aplicable en todo el territorio comunitario (Lopez Escudero,
2006, p. 368-369).

En la actualidad, son cuatro los reglamentos que se ocupan entre otras cuestiones, de
la proteccién de las denominaciones que identifican a productos agricolas, alimenticios,
vinos y bebidas espirituosas, que buscan promover las caracteristicas Unicas de éstos, ligadas
a su origen geografico y al “saber hacer” de la region de la cual provienen. A saber, los
cuatro reglamentos son: i) Reglamento (UE) N° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regimenes de calidad de los productos
agricolas y alimenticios (en adelante Reglamento 1151/2012); (ii) Reglamento (UE) N°
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 2013, por el que se
crea la organizacion comun de mercados de los productos agrarios (en adelante Reglamento
1308/2013); (iii) Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17

de abril de 2019, sobre la definicidn, designacion, presentacion y etiquetado de las bebidas
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espirituosas, la utilizacion de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentacion y
etiquetado de otros productos alimenticios, la proteccion de las indicaciones geogréficas de
las bebidas espirituosas y la utilizacion de alcohol etilico y destilados de origen agricola en
las bebidas alcoholicas (en adelante Reglamento 2019/787) vy, (iv) el Reglamento (UE) N°
251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la
definicion, descripcién, presentacién, etiquetado y proteccion de las indicaciones
geograficas de los productos vitivinicolas aromatizados (en adelante Reglamento 251/2014).
Estos cuatro reglamentos forman parte del sistema de derechos sui generis de propiedad
intelectual de la UE, que protege legalmente las denominaciones de origen y las indicaciones
geograficas contra su imitacion y su usurpacion.

En el caso particular del marco regulatorio para la proteccion de las indicaciones
geogréficas de productos agricolas y alimenticios, desde su creacion en 1992, ha sido
revisado en distintas oportunidades, entre otras cuestiones, para acercarlo a las disposiciones
del Acuerdo ADPIC, particularmente en virtud de los laudos arbitrales en la OMC que
involucraron a la UE. La dltima de estas revisiones es la que dio origen a la normativa
vigente, el Reglamento 1151/2012.

Este reglamento, que se aplica a todos los productos agricolas y alimenticios
destinados al consumo humano, no contempla los productos industriales o artesanales. Lopez
Escudero sefiala que, si bien éstos ultimos quedan fuera del sistema comunitario, algunos
acuerdos internacionales como el Arreglo de Lisboa si permiten la proteccion de
denominaciones que identifiquen estos productos y los Estados miembros pueden
ampararlas mediante sus normas de derecho interno (2006, p. 371). De todos modos, es
posible que en el mediano plazo la norma se haga extensiva a este tipo de productos dado
que los europeos se encuentran en medio del debate sobre la posible ampliacion de la
proteccion de las indicaciones geograficas a productos no agricolas.

Por su parte, los sucesivos reglamentos que desde 1970 habian regulado la
organizaciéon comdn de mercados del vino, no implantaron un sistema centralizado de
proteccion de las indicaciones geograficas para este producto, si no que llevaron adelante
una armonizacién minima de las normas de produccion y comercializacion de todos los vinos

de calidad producidos en una region determinada, acompafiada de un sistema de
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reconocimiento mutuo de las denominaciones geogréficas nacionales en todo el territorio
comunitario. Lo mismo ocurrié con las denominaciones de las bebidas espirituosas (Lopez
Escudero, 2006, pp. 367-368).

No obstante, en 2008 y luego de casi cuatro décadas, se abandono este procedimiento
y se sustituyd por un sistema similar al de los productos agricolas y alimenticios (Martinez
Gutiérrez, 2018, p. 28), permitiendo el reconocimiento y el registro de estas denominaciones
a escala comunitaria (Sanchez Jaraba, 2017, p. 522). La Gltima revision es la que tuvo como
resultado el Reglamento 1308/2013, que crea la organizacién comin de mercados de los
productos agrarios, que guarda una estrecha similitud y paralelismo con el Reglamento
1151/2012 para productos agricolas y alimenticios. Completan ademés este sistema de
proteccion los Reglamentos 2019/787 y 251/2014 que, siguiendo la inercia de los primeros
dos instrumentos normativos y sumado a la importancia que tienen los productos
vitivinicolas aromatizados y las bebidas espirituosas para los consumidores, los productores
y para el sector agricola europeo, dieron cobertura a estos productos.

El sector de las bebidas espirituosas se encuentra entre los mayores contribuyentes a
la economia agroalimentaria de la UE, generando un nimero importante de puestos de
trabajo en virtud de la produccion, venta y exportacion de estos productos a todo el mundo,
siendo muchas de estas bebidas identificadas con indicaciones geograficas tales como el
whisky escocés o el cofiac (O'Connor & Velcich, 2021). Lopez Escudero sefiala que, tal
como sucedid con el sector vitivinicola en sus comienzos, la regulacion de las
denominaciones de las bebidas espirituosas, fue objeto de una armonizacion minima,
combinada con el reconocimiento mutuo de las reguladas por los derechos internos de los
Estados miembros (Lépez Escudero, 2006, pp. 367-368). Posteriormente, luego de un
proceso de armonizacion, se cred el reglamento comunitario de aplicacion en todo el
territorio de la UE.

Algo similar ocurri6 con el sector de los productos vitivinicolas aromatizados. Dada
su importancia para en el comercio europeo, asi como la necesidad de desarrollar el sector y
brindar proteccién de los consumidores, la UE dio origen a un reglamento especifico que
incluye, entre otras cuestiones, la proteccion de las indicaciones geograficas (Sanchez

Jaraba, 2017, p. 527). Segun O'Connor & Velcich, (2021), la dltima de sus actualizaciones
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adopta muchos de los procedimientos en materia de registro y proteccion de las indicaciones
geogréficas del Reglamento 1151/2012, teniendo en cuenta las especificidades de las bebidas
espirituosas.

Finalmente, es pertinente destacar que este sistema de proteccion que se concede a
las indicaciones geogréaficas a través de su inscripcion en un registro comunitario, no solo se
aplica a las denominaciones europeas, sino también a aquellas que identifican productos
originarios de terceros paises que circulen en el territorio de la UE. Asi, esta opcion se suma
a la posibilidad de proteger las indicaciones geogréaficas no europeas como consecuencia de
la negociacion de acuerdos bilaterales o multilaterales de terceros paises con la UE.

3.1 Definicion de Indicacion Geografica

La legislacion europea en materia de proteccion de las indicaciones geograficas,
contempla tres figuras de calidad que identifican productos con caracteristicas o atributos
que le confieren un valor afiadido como consecuencia de técnicas o métodos de
transformacion utilizados para su produccion o comercializacion: las “denominaciones de
origen protegidas”, las “indicaciones geogréaficas protegidas” y las “indicaciones
geogréficas”. Las dos primeras, identifican a los productos agricolas y alimenticios y a los
vinos, mientras que las Gltimas, son utilizadas para los vinos aromatizados y las bebidas
espirituosas.

Tanto el Reglamento 1151/2012, como el Reglamento 1308/2013, contemplan
entonces la denominacion de origen protegida y la indicacion geogréafica protegida como las
dos figuras que identifican un producto cuya la calidad se debe a su origen geografico. El
primero de estos reglamentos limita su proteccion a los productos agricolas y alimenticios
incluidos en el Anexo | al Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), asi como los
enumerados en el Anexo | del propio reglamento, a saber: cerveza, chocolate y productos
derivados, productos de panaderia, pasteleria, reposteria y galleteria, bebidas a base de
extractos de plantas, pastas alimenticias, sal, gomas y resinas naturales, pasta de mostaza,
heno, aceites esenciales, corcho, cochinilla, flores y plantas ornamentales, algodén, lana,
mimbre, lino espadillado, cuero, pieles, plumas (Reglamento (UE) N° 1151/2012, 2012, art.
2).
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Los productos del sector vitivinicola estan contemplados en el Reglamento
1308/2013, que limita su objeto de proteccion a los siguientes productos: vino, vino licor,
Vino espumoso, vino espinoso de calidad, vino de aguja, vino de aguja gasificado, mosto de
uva parcialmente fermentado, vino de uvas pasificadas y vino de uvas sobre maduradas.

De este modo, todos los productos objeto del &mbito de aplicaciéon de ambos
reglamentos pueden ser identificados con una denominacién de origen o una indicacion
geografica protegida siempre que cumplan con determinadas condiciones. Es decir, un
producto podra identificarse con una u otra figura, dependiendo de cuén estrecho sea el
vinculo entre la calidad de ese producto y su lugar de origen.

El Reglamento 1151/2012 define una denominacion de origen como:

El nombre que identifica un producto: (a) originario de un lugar determinado, una

region o, excepcionalmente, un pais; (b) cuya calidad o caracteristicas se deben

fundamental o exclusivamente a un medio geografico particular, con los factores
naturales y humanos inherentes a él, y (c) cuyas fases de produccion tengan lugar en

su totalidad en la zona geografica definida. (Reglamento (UE) N° 1151/2012, 2012,

art. 5.1)

La indicacién geografica es definida como:

El nombre que identifica a un producto (a) originario de un lugar determinado, una

region o un pais, (b) que posea una cualidad determinada, una reputacion u otra

caracteristica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geografico, y (c) de
cuyas fases de produccion, una al menos tenga lugar en la zona geografica definida.

(Reglamento (UE) N° 1151/2012, 2012, art. 5.2)

Por su parte, las dos figuras de proteccion contenidas en el Reglamento 1308/2013
guardan estrecha similitud con las que identifican productos agricolas y alimenticios, aunque
presentan particularidades propias del sector vitivinicola:

“Denominacion de origen”: el nombre de una region, de un lugar determinado o, en

casos excepcionales debidamente justificados, de un pais, que sirve para designar un

producto (...) que cumple los requisitos siguientes: 1) la calidad y las caracteristicas
del producto se deben basica o exclusivamente a un entorno geografico particular,

con los factores naturales y humanos inherentes a él; ii) las uvas utilizadas en la
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elaboracion del producto proceden exclusivamente de esa zona geogréfica; iii) la

elaboracion tiene lugar en esa zona geografica; y iv) el producto se obtiene de

variedades de vid de la especie Vitis vinifera;

“Indicacion geografica”: una indicacidon que se refiere a una region, a un lugar

determinado o, en casos excepcionales debidamente justificados, a un pais, que sirve

para designar un producto (...) que cumple los requisitos siguientes: i) posee una
calidad, una reputacion u otras caracteristicas especificas atribuibles a su origen
geografico; ii) al menos el 85 % de la uva utilizada en su elaboracion procede
exclusivamente de esa zona geografica; iii) la elaboracion tiene lugar en esa zona
geogréfica; y iv) se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinifera o de un
cruce entre esta especie y otras especies del género Vitis. (Reglamento (UE) N°

1308/2013, 2013, art. 93)

En ambos reglamentos, la principal diferencia entre las figuras de proteccion radica
en el porcentaje de la materia prima que procede de la zona indicada o en la cantidad de fases
del proceso de produccion o elaboracion que se realicen en la region especifica. Es decir,
existe una vinculacion al territorio que es mas estrecha en aquellos productos amparados por
una denominacion de origen que aquellos identificados con una indicacion geogréfica. En el
caso de esta ultima, solo basta con que una de las etapas de produccién o fabricacion del
producto ocurra en la zona geografica especifica para que éste pueda ser amparado por una
indicacion geogréafica; mientras que para que un producto pueda ser protegido bajo una
denominacion de origen, es necesario que todas sus fases de produccion se realicen en la
zona de procedencia indicada (Sanchez Jaraba, 2017, p. 525). Por ejemplo, en el caso de los
productos vitivinicolas, la materia prima utilizada para la elaboracion del producto
designado bajo una denominacion de origen debe proceder integramente de la zona
geogréfica en cuestion, mientras que, en el caso de la indicacion geografica, se permite que
determinado porcentaje proceda de un lugar diferente, aunque siempre del Estado miembro
en donde se encuentre la zona geogréafica indicada. Asimismo, mientras que en la elaboracion
del producto garantizado por una denominacion de origen, solo pueden utilizarse solo vides

de la especie Vitis vinifera, en la elaboracion de los productos amparados por una indicacion
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geografica es posible la mezcla de vides de esa especie con otras del género Vitis (Sanchez
Jaraba, 2017, p. 524).

Lépez Escudero sefiala también que en el caso de las denominaciones de origen, el
vinculo es muy estrecho dado que el producto debe poseer ciertas caracteristicas que se
deban exclusivamente al medio geogréfico, incluidos los factores naturales y humanos,
mientras que las indicaciones geogréficas son utilizadas para designar productos en los que
el vinculo entre sus caracteristicas y su lugar de produccion es menos intenso, siendo
suficiente que una calidad especifica, una reputacion u otra caracteristica sean atribuibles a
su origen geografico (2006, pp. 373-374). En otras palabras, mientras que la denominacion
de origen define una calidad del producto dada exclusivamente por su lugar de procedencia,
en la indicacidn geografica la relacion entre calidad y origen del producto no es inseparable
(Guillem Carrau, 2006, pp. 164).

Es interesante resaltar también que, mientras la denominacién de origen incluye
ademas del factor geografico a los naturales y humanos como elementos que le otorgan una
calidad especial al producto, la definicion de indicacion geogréafica solo menciona el lugar
de procedencia como Unico factor de calidad. Con relacion a ello, Modica Bareiro afirma
que los grandes vinos europeos como los franceses ‘“Champagne”, “Bordeaux”,
“Bourgogne”, el italiano “Chianti” y el portugués “Porto”, son considerados denominaciones
de origen, mientras que “Carrara”, el marmol proveniente de dicha region italiana, es una
indicacion geografica pues es una formacion natural, sin que tenga que ver la habilidad de
los moradores de la region (2014b), es decir, los factores humanos.

Ambas denominaciones son objeto de idénticos sistemas de reconocimiento y
control, idéntico nivel de proteccidn, siendo coincidentes en cuanto al vinculo entre calidad
y origen geografico, aunque, como se indicara, difieren entre si respecto del vinculo
cualitativo entre el producto y el origen geografico (Guillem Carrau, 2006, p. 158).

Al contrastar ambos reglamentos con la normativa de la OMC, facilmente puede
corroborarse que las disposiciones europeas resultan mas restrictivas que las multilaterales,
en tanto contemplan dos definiciones de indicaciones geograficas, mientras que el ADPIC

prevé una Unica figura de proteccion, la indicacion geografica, aungue con los dos niveles
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de proteccion: uno mas restrictivo para vinos y bebidas espirituosas y otro, para el resto de
los productos agricolas.

Asimismo, la denominacion de origen protegida implica un nivel de restriccion no
contemplado en la normativa multilateral, en tanto requiere que la calidad asociada al
producto se deba “exclusivamente” a su origen geografico. Esto es similar a lo previsto por
el Arreglo de Lisboa, de hecho, como sefiala Guillem Carrau, el sistema de proteccion
europeo guarda un notable parentesco con ese acuerdo (2006, p. 160). La definicién
multilateral es méas laxa en tanto establece que la calidad del producto debe estar dada
“fundamentalmente” por su origen geogratico, entendiéndose que al menos una de sus fases
de produccion o parte de su materia prima pueda proceder de una zona diferente a la
indicada, semejante entonces a la definicion de la indicacion geografica protegida europea.

Por su parte, los Reglamentos 251/2014 y 2019/787, solo contemplan una Unica
figura de proteccion para identificar productos vitivinicolas aromatizados y bebidas
espirituosas respectivamente.

El reglamento para productos vitivinicolas aromatizados, define a las indicaciones
geogréficas como:

Una denominacion que identifica a un producto vitivinicola aromatizado como

procedente de una regién, un lugar determinado o un pais en que una determinada

calidad, renombre, u otras caracteristicas de ese producto, es en esencia atribuible a

su origen geografico. (Reglamento (UE) N° 251/2014, 2014, art. 2.3)

Por su parte, el reglamento cuyo objeto de aplicacion son las bebidas espirituosas,
define la indicacidn geografica como:

Una indicacion gue identifica a una bebida espirituosa como originaria del territorio

de un pais o de una region o localidad de ese territorio, cuando una determinada

cualidad, reputacién u otras caracteristicas de esa bebida espirituosa se puedan

atribuir fundamentalmente a su origen geografico. (Reglamento (UE) N° 2019/787,

2019, art. 3.4)

Ninguno de los dos reglamentos incluye a la denominacion de origen como figura de
proteccién, aglutinando todas las designaciones geograficas de calidad en torno a la

indicacion geogréafica (Sanchez Jaraba, 2017, p. 527). Por otro lado, la definicion que ofrece
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es similar a la de indicacion geogréfica de los dos reglamentos anteriores en lo referente a la
intensidad del vinculo entre la calidad del producto con su origen geografico. En este
aspecto, si bien la definicion se asemeja bastante y refleja la del articulo 22 del Acuerdo
sobre los ADPIC (O'Connor & Velcich, 2021), pareceria ser que el vinculo entre calidad y
origen es mas estrecho en la definicion europea que en la multilateral, tal y como ocurre con

los dos reglamentos anteriores.

3.2 Alcance de la Proteccion

La proteccion otorgada por la legislacion europea implica el reconocimiento de un
derecho de uso exclusivo sobre una denominacion, que se obtiene mediante la inscripcion
en un registro comunitario, en favor del colectivo que ha impulsado y obtenido dicha
inscripcion (Martinez Gutiérrez, 2015, pp. 23-24). De este modo, la legislacion se orienta a
evitar determinados comportamientos desleales, tales como la imitacién, la evocacion o la
traduccion de un nombre que se encuentre protegido como denominacion de origen o
indicacion geografica.

El nivel o el alcance de la proteccion es establecido en cada uno de los reglamentos
de modo casi idéntico. En el caso del que cubre los productos agricolas y alimenticios lo
dispone en el articulo 13.1, a través del cual se pretende impedir:

(a) cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en productos

no amparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los

productos registrados con ese nombre o cuando el uso del nombre se aproveche de
la reputacion del nombre protegido, incluso cuando esos productos se utilicen como
ingredientes; b) cualquier uso indebido, imitacion o evocacion, incluso si se indica
el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce

2 (13 2 (13 2 (13

0 se acompana de expresiones tales como “estilo”, “tipo”, “método”, “producido
como en”, “imitacidn” o expresiones similares, incluso cuando esos productos se
utilicen como ingredientes; ¢) cualquier otro tipo de indicacién falsa o falaz en cuanto
a la procedencia, el origen, la naturaleza o las caracteristicas esenciales de los
productos, que se emplee en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los

documentos relativos a los productos de que se trate, asi como la utilizacion de



Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Econémicas ( j

Escuela de Estudios de Posgrado \JIINYS

envases que por sus caracteristicas puedan crear una impresion erronea acerca de su

origen; d) cualquier otra practica que pueda inducir a error al consumidor acerca del

verdadero origen del producto. (Reglamento (UE) N° 1151/2012, 2012, art. 13.1)

Martinez Gutiérrez sefiala que el reglamento realiza una delimitacién positiva (y
negativa) de los comportamientos susceptibles de lesionar los derechos de uso de una
denominacién de origen o una indicacion geogréfica protegida (2015, p. 24). Se pretende
reprender el riesgo a confusibn por parte del consumidor, asi como aquellos
comportamientos susceptibles de provocar el aprovechamiento indebido de la reputacion de
un nombre protegido. De este modo, en el inciso (a) se veta cualquier uso directo o indirecto
de un nombre registrado en productos no amparados por el registro, incluso cuando esos
productos se utilicen como ingredientes; el inciso (b) se refiere a una trilogia de supuestos
en los que se produce necesariamente el efecto de aprovechamiento indebido de reputacion
ajena: uso indebido, imitacion o evocacion, aun cuando se indique el verdadero origen del
producto (Martinez Gutiérrez, 2015, pp. 26-27). Incluso, sefiala Guillen Carrau, esta
proteccion abarca la hipotesis en la que el término utilizado para designar un producto
incorpore una parte de una denominacion protegida, de tal forma que el consumidor, ante el
nombre de ese producto, tenga como referencia el bien que se beneficia de la denominacion
registrada (Guillem Carrau, 2013, p. 12).

Finalmente, destaca Martinez Gutiérrez, se prohiben aquellos comportamientos que
generaran un riesgo de error respecto de la verdadera identidad u origen del producto. Los
incisos (c) y (d) prohiben no solo las indicaciones falsas o falaces sino también cualquier
otra practica que pueda inducir a error al consumidor respecto del verdadero origen del
producto (2015, pp. 26-27).

El andlisis de Martinez Gutiérrez, bien se adapta a las disposiciones sobre el alcance
de la proteccion contenidas en el resto de los reglamentos que aqui se abordan, que con
redacciones similares o casi idénticas al reglamento para productos agricolas o alimenticios,
persiguen impedir comportamientos violatorios del derecho de uso exclusivo de una
denominacion protegida: el Reglamento 1308/2013 lo hace en el articulo 103.2; el
Reglamento 251/2014 en el articulo 20.2 y el Reglamento 2019/787 en el articulo 21.2 .
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Los autores O'Connor y Velcich analizaron diferentes pronunciamientos del Tribunal
de Justicia de la UE sobre la aplicacién de las disposiciones que establecen el nivel de
proteccion para las indicaciones geogréficas para bebidas espirituosas del Reglamento
110/2008, derogado por el actual Reglamento 2019/787, cuyas conclusiones bien pueden
aplicarse no solo a este ultimo, sino también a los otros tres reglamentos.

Por ejemplo, segtn los autores, el concepto de “evocacion” refiere a la situacion en
la que una denominacién utilizada para designar un producto incorpora parte de una
indicacion geogréafica protegida, de modo que cuando el consumidor se enfrenta al nombre
del producto, la imagen que se le genera es la del producto cuyo nombre esta protegido.
Asimismo, el hecho de que el término controvertido esté acompafiado de una indicacion del
verdadero origen del producto, no es un atenuante al evaluar si el nombre constituye una
“evocacion” de una indicacion geografica protegida con respecto a un producto similar
(O'Connor & Velcich, 2021).

Por su parte, la expresion “cualquier otro tipo de indicacion...” contenida en los
incisos “c” de los cuatro articulos, refiere a palabras, imagenes o un recipiente que pueda
proporcionar informacion sobre la procedencia, el origen, la naturaleza o las cualidades
esenciales de ese producto (O'Connor & Velcich, 2021). Es decir, la definicion es
completamente amplia, en tanto incluye cualquier signo o caracteristica que pueda dar una
idea erronea del verdadero origen o calidad del producto.

Asimismo, lo que no resulta un detalle menor es que, las indicaciones geogréaficas
estan protegidas no solo contra cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre
registrado, o cuando el uso del nombre explota la reputacion de un nombre protegido, si no
también cuando esos productos se utilizan Gnicamente como ingredientes (Donath, 2019).
Este podria ser, por ejemplo, el caso de un producto que utilice como ingrediente para su
elaboracion un tipo de queso, como puede ser “fontina”, nombre italiano que se encuentra
protegido en la UE como una denominacion de origen.

En todos los casos, estas disposiciones constituyen normativa ADPIC- plus, en tanto
la proteccién prevista es bastante mas amplia que la contemplada en la normativa
multilateral. Como fuera sefialado al comienzo, la UE otorga el mismo nivel de proteccion

a las denominaciones de origen y a las indicaciones geogréaficas que identifican productos
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agricolas, vitivinicolas o bebidas espirituosas, mientras que el ADPIC establece un nivel de
proteccion especial para los vinos y las bebidas espirituosas, diferente al de las indicaciones
geograficas que identifican al resto de los productos agricolas. Esta proteccion que la UE
brinda a las figuras de calidad no solo impide el uso de una denominacién acompafiada de
leyendas como “tipo”, “estilo”, “imitacidn” o expresiones similares, como lo dispone
también el ADPIC, sino que contempla ademas una amplia gama de comportamientos o
actos tales como el “uso indebido”, la “imitacion” o la “evocacion”, considerados una
infraccién al derecho de uso de los titulares de una indicacion geografica, vetando asi
cualquier uso directo e indirecto de un nombre protegido. Esta proteccion, resulta ser mas
amplia que la otorgada por el ADPIC a los productos vitivinicolas y las bebidas espirituosas
(que de por si cuentan con un nivel mas elevado en el &mbito multilateral), y se aplica a
todos los productos agricolas y alimenticios, incluidos los productos del sector vitivinicola
y las bebidas espirituosas. Ello no es mas que la “extension” de la proteccion de la que gozan
los productos vitivinicolas en el articulo 23 del ADPIC al resto de los productos agricolas,
demanda histdrica europea en las negociaciones multilaterales de la OMC, que fuera

analizada en el capitulo anterior.

3.3 Términos Genéricos, Nombres Homonimos, Marcas Comerciales, Variedades
Vegetales y Razas Animales

El sistema de la UE establece otro conjunto de prohibiciones de uso de algunas
denominaciones, que reflejan el interés de proteger al productor y al consumidor. Estas
prohibiciones estan orientadas a evitar que ciertos nombres puedan ser considerados una
denominacion de origen o una indicacién geogréfica, cuyo registro pudiera resultar engafioso
e inducir a error al consumidor sobre la verdadera identidad del producto. Guillem Carrau
sefiala que los reglamentos europeos establecen la prohibicion absoluta de registrar como
una denominacion de origen o una indicacién geogréafica a términos genéricos, nombres
homonimos, nombres de variedades vegetales (incluidas las variedades de vid) y razas
animales, y nombres que constituyan marcas comerciales notorias (Guillem Carrau, 2013, p.

6). No obstante, es valido aclarar que lo absoluto de estas disposiciones se vuelve relativo
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en algunos casos, en tanto existe la posibilidad de uso conjunto o coexistencia de términos
idénticos, bajo determinadas condiciones.

Los cuatro reglamentos aqui analizados, contemplan de modo similar, la
conflictividad de las denominaciones de origen y las indicaciones geogréficas, con los
términos genéricos, los nombres homdnimos, los nombres de variedades vegetales y razas

animales y las marcas comerciales.

3.3.1 Terminos Genericos. La conflictividad de un término genérico con una
denominacion registrada y protegida estd contemplada en los cuatro reglamentos. En
consecuencia, todos ellos definen casi de modo idéntico, qué se entiende por un nombre
genérico.

El Reglamento que cubre los productos agricolas y alimenticios, define a los términos
genéricos como “los nombres de productos que, pese a referirse al lugar, region o pais donde
un producto se produjera o comercializara originalmente, se hayan convertido en el nombre
comun de ese producto” (Reglamento (UE) N° 1151/2012, 2012, art. 3.6), es decir, genérico
es el nombre de uso corriente con el que se identifica un producto. La misma definicion es
contemplada en los otros tres reglamentos, con las particularidades de cada caso en funcién
de los productos a los que se aplican: el Reglamento 1308/2013 para vinos lo hace en el
articulo 101.1; el Reglamento 251/2014 para los vinos aromatizados en el articulo 18.1 y el
Reglamento 2019/787 para bebidas espirituosas en el articulo 3.7.

Guillem Carrau describe de modo claro los términos genéricos, sefialando que los
mismos se refieren a productos que en un inicio fueron comercializados en una region
determinada y luego, se convirtieron en comunes, siendo producidos también fuera de la
zona de origen y en un volumen significativo, sin respetar la receta original (2006, p. 177).

Toda la reglamentacion europea impide entonces la proteccién como denominacion
de origen o indicacién geografica de los nombres que han pasado a ser genéricos
(Reglamento (UE) N° 1151/2012, 2012, art. 6.1; Reglamento (UE) N° 1308/2013, 2013, art.
101.1; Reglamento (UE) N° 251/2014, 2014, art. 18.1; Reglamento (UE) N° 2019/787, 2019,

art. 35.1). Esta imposibilidad viene dada por el hecho de que los nombres genéricos han
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dejado de desempefiar una funcién distintiva y, por lo tanto, no deberian ser objeto de
proteccion alguna (Guillem Carrau, 2006, p. 175).

Asimismo, la normativa europea, con excepcion del reglamento que se aplica a los
vinos que no dice nada al respecto, impide que una denominacion de origen o una indicacion
geogréfica registrada se vuelva un término genérico (Reglamento (UE) N° 1151/2012, 2012,
art. 13.2; Reglamento N° (UE) 251/2014, 2014, art. 20.2; Reglamento (UE) N° 2019/787,
2019, art. 21.3).

Esta disposicion adquiere especial relevancia a la luz de la estrategia de la UE en el
ambito internacional. A través de la inclusion de clausulas de este tipo en sus acuerdos
bilaterales o multilaterales, la UE pretende impedir que sus indicaciones geograficas puedan
ser consideradas denominaciones genéricas en terceros paises. Guillem Carrau afirma que
uno de los objetivos de la UE es precisamente, proteger a sus denominaciones de origen o
sus indicaciones geogréficas frente a la genericidad o banalizacidn en los mercados externos,
a través de la negociacion de acuerdos bilaterales (Guillem Carrau, 2006, p. 181).

En sintesis, la reglamentacion europea dispone entonces, por un lado, que un nombre
genérico no pueda ser registrado como denominacion de origen o indicacion geografica vy,
por otro, impide que este tipo de denominaciones, puedan convertirse en nombres genéricos
una vez que han sido registradas y protegidas.

Sin embargo, el reglamento para productos agricolas y alimenticios, contempla una
excepcion a estas disposiciones, vinculada a usos anteriores, permitiendo la continuidad de
uso de un nombre considerado genérico, incluso cuando estos formen parte de nombres que
gocen de proteccién (Reglamento (UE) N° 1151/2012, 2012, art. 41.1).
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3.3.2 Nombres Homdénimos. Del mismo modo que ocurre con las disposiciones sobre los
términos genéricos, los cuatro reglamentos cuentan con redacciones similares que
contemplan la conflictividad entre nombres homénimos. En lineas generales, la normativa
europea establece que, cuando se trate de denominaciones homénimas o parcialmente
homdnimas, la prohibicién del registro no seria absoluta. Por ejemplo, el reglamento que se
aplica a los productos agricolas y alimenticios dispone:

Todo nombre propuesto para su registro que sea total o parcialmente homénimo de

otro nombre que ya esté inscripto ... no podra registrarse a menos que en la practica

puedan distinguirse suficientemente las condiciones de uso tradicional y local y la
presentacion del homdnimo registrado en segundo lugar y del que ya esté inscripto
en el registro, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un trato equitativo a los
productores involucrados y de no inducir a error a los consumidores. No se registrara
una denominacion homénima que induzca al consumidor a creer erroneamente que
los productos son originarios de otro territorio, aunque sea exacta por lo que se refiere
al territorio, la region o la localidad de la que son realmente originarios los productos

de que se trate. (Reglamento (UE) N° 1151/2012, 2012, art. 6.3)

Se flexibiliza entonces la prohibicidn de registro de una denominacién homaénima en
tanto permite la inscripcién de un nombre total o parcialmente homénimo de otro ya
protegido, siempre que, por un lado, exista la posibilidad de distinguirlos entre si'y, por otro,
que ello no implique riesgo de inducir a confusion al consumidor respecto del verdadero
origen de los productos identificados con esos nombres. En consecuencia, el derecho
exclusivo que implica el registro de un nombre, en este caso en particular, no seria absoluto
dado que el reglamento solo prohibe el registro de aquellos términos homonimos que
resulten ser engafiosos para el consumidor (Guillem Carrau, 2006, p. 194), permitiendo
entonces la coexistencia de nombres homonimos.

Ello también es contemplado en el resto de los reglamentos. EI Reglamento
1308/2013 que se aplica a los vinos, lo establece en su articulo 100.1; el Reglamento
251/2014 para vinos aromatizados lo hace en su articulo 17; y el Reglamento 2019/787 para

bebidas espirituosas lo hace en el articulo 34.
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3.3.3 Variedades Vegetales y Razas Animales. La conflictividad que pueda surgir
entre una denominacion registrada y protegida, por un lado y, por otro, el nombre que
identifica una variedad vegetal o una variedad de vid o el nombre de una raza animal, solo
es contemplada por los reglamentos que se ocupan de los productos agricolas y alimenticios
y de los vinos.

Al respecto, el Reglamento 1151/2012 para productos agricolas dispone:

Tampoco podré registrarse como denominacion de origen ni como indicacion

geografica ningin nombre que entre en conflicto con el nombre de una variedad

vegetal o de una raza animal y que pueda asi inducir a error al consumidor en cuanto

al verdadero origen del producto. (Reglamento (UE) N° 1151/2012, 2012, art. 6.2)

No obstante, del mismo modo que ocurre con los términos genéricos, se permite la
comercializacion de los productos cuyo nombre esté protegido y contenga o constituya el
nombre de una variedad vegetal o de una raza animal (Reglamento (UE) N° 1151/2012,
2012, art. 42.1), permitiendo asi la coexistencia entre ambos nombres.

Por su parte, el Reglamento 1308/2013 impide que una variedad de vid pueda ser
utilizada en el etiquetado de productos agricolas, si esta se encuentra contenida en una
denominacion de origen o una indicacion geografica protegida, primando de este modo, el
derecho de uso de éstas tltimas (Reglamento (UE) N° 1308/2013, 2013, art. 100.3). En este
aspecto, la norma difiere del reglamento para productos agricolas, en tanto este ultimo
permite la coexistencia de un nombre de una variedad vegetal o raza animal que sea idéntico
a una denominacion de origen o una indicacién geografica protegida para productos

agricolas o alimenticios.

3.3.4 Marcas Comerciales. Finalmente, los cuatro reglamentos contemplan la
situacion de conflicto entre una denominacién de origen o una indicacién geografica y una
marca comercial renombrada o notoria.

Por ejemplo, el caso del reglamento para productos agricolas y alimenticios,
contempla en primer lugar la imposibilidad de registro como denominacién de origen o una

indicacion geografica de un nombre que constituya una marca notoria:
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Los nombres que se propongan para su registro como denominaciones de origen o
indicaciones geograficas no podran registrarse cuando, a la vista de la reputacion y
notoriedad de una marca y del tiempo durante el que esta se haya venido utilizando,
dicho registro pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad

del producto. (Reglamento (UE) N° 1151/2012, 2012, art. 6.4)

Segun Guillem Carrau, cuando se trate de una marca notoria no podréa registrase una
denominacién de origen o una indicacién geografica si el registro puede inducir a error al
consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto (2006, p. 181). Por el contrario,
el reglamento establece que cuando se trate de un mismo tipo de producto y exista una
denominacion de origen o una indicacion geografica registrada, el registro de una marca
debera denegarse si dicha solicitud es posterior a la solicitud de registro de la denominacion.
Es decir, el sistema impide la inscripcion como marca de las denominaciones geogréaficas
que sean confundibles o que, aungue no lo sean, aprovechen indebidamente la reputacion de
la denominacién (Guillem Carrau, 2006, p. 184).

A pesar de ello, nuevamente, el reglamento permite la coexistencia o el uso conjunto
de una marca notoria, registrada o usada de buena fe previamente, y una denominacion de
origen o de una indicacion geogréafica protegida que sean idénticas:

Toda marca ... que haya sido solicitada, registrada o establecida por el uso de buena

fe ... antes de la fecha en que se haya presentado ... la solicitud de proteccién de una

denominacion de origen o de una indicacion geografica, podra seguir utilizandose y

renovandose a pesar del registro de esa denominacion o indicacion ...En estos casos,

se permitird el uso conjunto de la denominacion de origen protegida o de la
indicacion geografica protegida y de la marca correspondiente. (Reglamento (UE)

N° 1151/2012, 2012, art. 14.2)

Disposiciones similares prevé el reglamento que se aplica a los vinos, en los articulos
101.2 y en el articulo 102.1. Alli se establece también, un sistema de proteccion basado en
la prelacion de la denominacion de origen protegida o de la indicacidn geografica protegida
frente a la marca y/o en la coexistencia de los signos en conflicto que dependera de la
prioridad temporal de cada uno de ellos. Del mismo modo, en el caso del sector vitivinicola,

el rapido registro de una denominacion de origen protegida o una indicacién geogréafica
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garantiza una mayor defensa frente a posibles conflictos con marcas posteriores (Buggea,
2018, p. 190).

Precisamente, la coexistencia de una marca comercial con una denominacion de
origen o indicacion geogréfica protegida, esta contemplada en el articulo 102.2, que dispone
que la coexistencia sera posible, siempre que la marca se haya registrado o se haya
establecido mediante el uso de buena fe, y que resulte ser preexistente a las figuras de
proteccion registradas (Reglamento (UE) N° 1308/2013, 2013, art. 102.2).

El Reglamento 251/2014 sobre vinos aromatizados, aborda de idéntica manera en los
articulos 18.2 y 19, el conflicto entre marcas comerciales y denominaciones protegidas,
contemplando también la coexistencia de ambos nombres.

Por su parte, el Reglamento (UE) N° 2019/787 que se ocupa de las bebidas
espirituosas, considera la relacion entre las indicaciones geograficas y las marcas
comerciales en su articulo 35.2, reflejando también en el articulo 36, las disposiciones
relativas a la coexistencia entre los nombres en conflicto.

A la luz de las obligaciones multilaterales, las disposiciones que los reglamentos
europeos prevén para resolver la conflictividad de las denominaciones registradas y
protegidas, con los términos genéricos, los nombres homonimos, los nombres de variedades
vegetales o razas animales y las marcas comerciales, constituyen nuevamente, disposiciones
ADPIC -plus, en tanto existe una primacia del derecho de uso de la denominacién de origen
o0 la indicacion geografica protegida, al permitir la coexistencia o el uso conjunto de los
nombres en conflicto, aun cuando el término genérico o la marca comercial son preexistentes
a las dichas denominaciones. Por su parte, la letra del ADPIC exime a sus miembros de
otorgarle proteccion a una indicacion geografica cuando exista una marca anterior o bien esa
denominacion haya devenido en genérica: en la normativa multilateral prevalece el derecho

anterior amparado por las excepciones del articulo 24.

3.4 Medidas de Cumplimiento o Enforcement
Otro de los ADPIC — plus la constituyen las disposiciones orientadas a establecer

medidas de enforcement, es decir, las medidas, procedimientos y recursos necesarios para
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garantizar el respeto de los derechos en materia de proteccion de las indicaciones
geograficas.

La normativa multilateral no establece la obligatoriedad de que los Miembros de la
OMC establezcan, en el marco de su normativa nacional, medidas tendientes a asegurar el
cumplimiento de las disposiciones para la proteccién de las indicaciones geogréaficas.

Sin embargo, el sistema de la UE, a través de sus reglamentos, con excepcion del que
se aplica a los vinos, si cuenta con este tipo de disposiciones.

Segun el Reglamento 1151/2012, son los Estados quienes deben adoptar las medidas
administrativas y judiciales para impedir el uso ilegal de una denominacion de origen o de
una indicacion geografica protegida, designando para ello, a las autoridades competentes
para adoptar dichas medidas (Reglamento (UE) N° 1151/2012, 2012, art. 13.3). En
consecuencia, son los Estados los que estan obligados a brindar una proteccion ex officio* de
los signos de calidad (Martinez Gutiérrez, 2015, p. 28), es decir, son los Estados o las
autoridades publicas los responsables de vigilar y garantizar la proteccion de las indicaciones
geogréficas (O’ Connor and Company, 2007, p. 5), es decir que el Estado debe actuar sin
que medie una denuncia de un particular. De esta manera, el reglamento prevé el
compromiso de los Estados miembros de adoptar las medidas necesarias a fin de evitar
cualquier comportamiento que lesione los derechos exclusivos de uso de las denominaciones
registradas, un compromiso ADPIC — plus, en tanto el acuerdo multilateral no mandata a
cumplir con disposiciones de ese tenor por parte de sus Miembros.

El Reglamento 251/2014 que se aplica a los vinos aromatizados, obliga también a los
Estados miembros a adoptar las medidas administrativas y judiciales apropiadas para
impedir la utilizacion ilegal de las indicaciones geograficas protegidas (Reglamento N° (UE)
251/2014, 2014, art. 20.4), mientras que el reglamento que se aplica a las bebidas
espirituosas lo hace en el articulo 39, al disponer que los Estados miembros lleven adelante
los controles sobre el uso de las indicaciones geograficas registradas, debiendo implementar

las medidas necesarias en caso de incumplimiento o para detener el uso ilegal de los nombres

EEINT3

* Ex officio es una expresion latina, que literalmente significa “de la oficina”, “por derecho del cargo”
(Company, 2007).
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de productos o servicios producidos o comercializados en su territorio identificados con
indicaciones geogréficas registradas (Reglamento (UE) N° 2019/787, 2019, art. 39).

3.5 Registro de las Denominaciones de Origen y de las Indicaciones Geogréaficas

Como fuera adelantado, el sistema de proteccién de las indicaciones geogréficas de
la UE, para hacer uso del derecho exclusivo que otorga dicha proteccion, requiere de la
inscripcion del nombre en cuestion en el registro comunitario. El reconocimiento y la
proteccion de las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas, se concreta
entonces a traves de un procedimiento mediante el que se comprueba el cumplimiento de los
requisitos del reglamento. Su registro implica un derecho exclusivo y monopdlico en favor
de sus titulares, en tanto la estructura de control, promocion y defensa de estas
denominaciones protegidas estd facultada para impedir su uso en el &mbito productivo
concreto (Martinez Gutiérrez, 2010, pp. 209-210).

Los cuatro reglamentos aqui analizados contemplan de modo similar entre sus

disposiciones, el procedimiento para el registro.

3.5.1 Procedimiento de Registro. Se trate del registro de una denominacion para
productos agricolas o alimenticios, para productos vitivinicolas o para bebidas espirituosas,
el procedimiento administrativo consiste en dos fases sucesivas: una etapa preliminar
nacional o estatal y otra comunitaria, en que la solicitud de registro es presentada por el
Estado miembro ante la Comisién Europea (Reglamento UE N° 1151/2012, 2012, art. 49.2;
Reglamento UE N° 1308/2013, 2013, art. 96; Reglamento N° UE 251/2014, 2014, art. 13;
Reglamento UE N° 2019/787, 2019, art. 24).

Es valido sefialar que las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas
de terceros paises, podran inscribirse en el registro y seran protegidas en la UE como
resultado de un acuerdo internacional con el tercer pais en cuestion (Reglamento UE N°
1151/2012, 2012, art. 11.2; Reglamento UE N° 1308/2013, 2013, art. 93.3; Reglamento N°
UE 251/2014, 2014, art. 21; Reglamento UE N° 2019/787, 2019, art. 33). Las solicitudes
para su registro solo se dirigiran a la Comision Europea, sin pasar por la etapa nacional del

procedimiento, precisamente por tratarse de denominaciones que no pertenecen a ningun
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Estado miembro de la UE (Reglamento UE N° 1151/2012, 2012, art. 49.5; Reglamento N°
UE 251/2014, 2014, art. 11; Reglamento UE N° 2019/787, 2019, art. 24.4).

(i) Etapa Nacional o Estatal. La fase nacional del procedimiento se inicia entonces
con la presentacion de la solicitud de registro por parte de una agrupacion de productores (0
persona fisica o juridica), de la zona geogréfica especifica, dirigida a las autoridades del
Estado miembro en que esté situada dicha zona (Reglamento UE N° 1151/2012, 2012, art.
49.2; Reglamento UE N° 1308/2013, 2013, art. 96; Reglamento N° UE 251/2014, 2014, art.
13; Reglamento UE N° 2019/787, 2019, art. 24).

El Estado miembro examinard la solicitud a fin de verificar que cumpla las
condiciones exigidas en el régimen que corresponda (Reglamento UE N° 1151/2012, 2012,
art. 49.2; Reglamento UE N° 1308/2013, 2013, art. 96 y 3; Reglamento N° UE 251/2014,
2014, art. 13.2; Reglamento UE N° 2019/787, 2019, art. 24.5).

Cumplimentada la fase nacional o estatal del procedimiento, el reglamento establece
que los Estados miembros podran otorgar una proteccion nacional provisional y transitoria,
que cesara cuando la Comision tome una decision sobre el registro del nombre en cuestion
(Reglamento UE N° 1151/2012, 2012, art. 9; Reglamento N° UE 251/2014, 2014, art. 10.7;
Reglamento UE N° 2019/787, 2019, art. 25). Martinez Gutiérrez afirma que esta disposicion
otorga proteccion, antes de la inscripcion efectiva, aunque es de caracter provisorio, de
ambito exclusivamente estatal y de naturaleza facultativa, cuyos efectos, en caso de
denegacion del registro, recaen sobre el propio Estado (Martinez Gutiérrez, 2010, p. 207).

La solicitud de registro debera incluir entre otros, el nombre y direccién de la
agrupacion solicitante, asi como una descripcion del vinculo del producto con su origen
geogréfico, que debera relacionarlos de manera irrefutable, incluyendo elementos del
producto o modo de produccién que verifiqguen dicho vinculo (Reglamento UE N°
1151/2012, 2012, art. 8.1.c; Reglamento UE N° 1308/2013, 2013, art. 94.2.g; Reglamento
N° UE 251/2014, 2014, art. 10.2.e; Reglamento UE N° 2019/787, 2019, art. 23.1c). A esta
informacion, debera sumarse en la etapa comunitaria, una declaracion del Estado miembro
en la que conste que la solicitud redne las condiciones establecidas en el reglamento
(Reglamento UE N° 1151/2012, 2012, art. 8.2.c y d; Reglamento UE N° 1308/2013, 2013,



Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Econémicas ( j

Escuela de Estudios de Posgrado \JIINYS

art. 96.5; Reglamento N° UE 251/2014, 2014, art. 13.5.b; Reglamento UE N° 2019/787,
2019, art. 23.1c).

Dentro de la etapa nacional, tras la publicacion de la solicitud y como parte del
proceso de verificacion, se abre un periodo de tiempo para que cualquier persona fisica o
juridica pueda declarar su oposicién a la solicitud. De existir, el Estado miembro examinara
la admisibilidad de las declaraciones de oposicién (Reglamento UE N° 1151/2012, 2012, art.
49.3). Entre los motivos para oponerse al registro puede citarse por ejemplo, el
incumplimiento de los requisitos para alcanzar la proteccion como denominacion de origen
o0 indicacion geogréfica; que el nombre propuesto para el registro sea el nombre de una
variedad vegetal o una raza animal; que se demuestre que el registro pondria en peligro otro
nombre parcial o totalmente homonimo, asi como el de una marca comercial notoria, 0 bien
que el nombre para el que se solicita el registro constituya un término considerado genérico
(Reglamento UE N° 1151/2012, 2012, art. 10.1).

En el caso en que el Estado miembro considere que la solicitud cumple los requisitos
0 bien que desestime eventuales oposiciones, adoptara una decision favorable y remitird a la
Comision toda la informacion requerida, iniciando asi la segunda fase de registro ante la
Comision Europea.

(ii) Etapa Comunitaria. La fase comunitaria implica un nuevo examen de la solicitud
de registro, ahora por parte de la Comision, para lo cual cuenta con un plazo de 6 meses a
fin de verificar que se cumplan con las condiciones establecidas (Reglamento UE N°
1151/2012, 2012, art. 50.1; Reglamento UE N° 2019/787, 2019, art. 26.1). Los reglamentos
que se ocupan de los productos vitivinicolas, no establecen un lapso de tiempo durante el
cual la Comisién deba expedirse.

La Comision debe examinar las solicitudes a fin de garantizar que no contengan
errores y que hayan cumplido todo el procedimiento en la etapa nacional, asi como garantizar
los intereses de las partes implicadas que no pertenezcan al Estado miembro donde se ha
presentado la solicitud (Reglamento UE N° 1151/2012, 2012, considerando 58).

De existir una opinién favorable, se publicara en el Diario Oficial de la UE (DOUE),
(Reglamento UE N° 1151/2012, 2012, art. 50.2; Reglamento UE N° 1308/2013, 2013, art.
97.3; Reglamento N° UE 251/2014, 2014, art. 14.3; Reglamento UE N° 2019/787, 2019, art.
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23.2)., dando apertura a un plazo de tiempo para que los Estados miembros o un tercer pais
puedan presentar oposiciones a la solicitud concreta, por entender que incurre en el
incumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento (Reglamento UE N°
1151/2012, 2012, art. 10; Reglamento UE N° 1308/2013, 2013, art. 98; Reglamento N° UE
251/2014, 2014, art. 15; Reglamento UE N° 2019/787, 2019, art. 28).

La Comision podra denegar la inscripcion del nombre propuesto si constata que no
se cumplen con las condiciones necesarias para su registro o bien, de no existir oposicion,
procederd a su inscripcién (Reglamento UE N° 1151/2012, 2012, art. 52; Reglamento UE
N° 1308/2013, 2013, art. 99; Reglamento N° UE 251/2014, 2014, art. 34; Reglamento UE
N° 2019/787, 2019, art. 30).

En el caso de que una oposicion sea admitida, la Comision invitara a los Estados
miembros interesados a que lleguen a un acuerdo mutuamente convenido, de conformidad
con sus respectivos procedimientos internos (Reglamento UE N° 1151/2012, 2012, art.51.3;
Reglamento UE N° 2019/787, 2019, art. 27.3). Si el acuerdo es alcanzado, la Comision
procederd al registro del nombre. Caso contrario, adoptara una decision con asistencia del
Comité de la Politica de Calidad de los Productos Agricolas (Reglamento UE N° 1151/2012,
2012, art. 52.3).

Las denominaciones de origen y las indicaciones geogréficas registradas y protegidas
pueden consultarse en la base de datos oficial “eAmbrosia”. Esta base de datos, contiene los
nombres que identifican productos agricolas y alimenticios; vinos; productos vitivinicolas
aromatizados y bebidas espirituosas, que se encuentran registrados y protegidos a nivel
comunitario. Proporciona un acceso directo a la informacion sobre todas las denominaciones
registradas, incluidos los instrumentos legales de proteccion y las especificaciones del
producto. La base de datos también ofrece fechas clave y enlaces para solicitudes y
publicaciones antes de que se registren definitivamente las indicaciones geograficas

(Comision Europea, 2021).
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Capitulo I'V: Las Indicaciones Geograficas en el MERCOSUR vy sus
Estados Partes

1. El Carécter Intergubernamental del MERCOSUR

Como fuera mencionado en el capitulo anterior, no es objeto de este trabajo realizar
un analisis exhaustivo de la naturaleza del esquema de integracion regional suramericano.
Sin embargo, es pertinente sefialar algunas caracteristicas o ciertos aspectos del
MERCOSUR que se vuelven relevantes a los fines del tema aqui analizado.

EI MERCOSUR tiene su origen en el Tratado de Asuncion del 26 de marzo de 1991.
Es un acuerdo subregional de integracion, de caracter intergubernamental. Esta caracteristica
lo distingue y diferencia de la UE que, como ya se ha sefialado en el capitulo especifico, es
un bloque de integracion regional de naturaleza supranacional. Este aspecto
intergubernamental del MERCOSUR es producto del hecho de que sus Estados Partes no
han delegado soberania en drganos supranacionales y, en consecuencia, ello determina el
modo en el cual la normativa regional es creada y aplicada en el territorio de cada pais.

Lo intergubernamental de su estructura juridico institucional esta definido en el
propio Tratado de Asuncion, que establece como propdsito u objetivo la constitucion de un
Mercado Comun, que implica:

La libre circulaciéon de bienes, servicios y factores productivos entre los paises, a

través, entre otros, de la eliminacion de los derechos aduaneros y restricciones no

arancelarias a la circulacion de mercaderias y de cualquier otra medida equivalente;

El establecimiento de un arancel externo comun y la adopcién de una politica

comercial comun con relacion a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la

coordinacion de posiciones en foros econdémico-comerciales regionales e

internacionales;

La coordinacién de politicas macroecondmicas y sectoriales entre los Estados Partes:

de comercio exterior, agricola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales,

de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a

fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes;

El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las areas

pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integracion. (Tratado de
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Asuncion para la Constitucion de un Mercado Comun [Tratado de Asuncién], 1991,

art. 1ro.)

Interesa particularmente el dltimo péarrafo, referido a la armonizacion de las
legislaciones nacionales en areas clave con el objeto de fortalecer la integracion. Asi, en aras
de lograr la eliminacion de las restricciones no arancelarias parar alcanzar la libre circulacion
intrazona, condicion necesaria para la constitucion del mercado comun, la armonizacion
normativa de las legislaciones nacionales es una de las herramientas fundamentales para la
consolidacion del proceso de integracion regional.

De este modo, los Estados Partes del MERCOSUR han trabajado en la armonizacion
de sus legislaciones a través del establecimiento de una norma comun, con el objeto de
facilitar la libre circulacion de los bienes y las mercancias, asi como su ingreso en los
respectivos mercados, eliminando posibles obstaculos en el comercio. Este proceso se vio
fortalecido cuando el “Protocolo Adicional al Tratado de Asuncion sobre la Estructura
Institucional del MERCOSUR?”, conocido como “Protocolo de Ouro Preto”, instrumento
juridico que dot6 al bloque regional de su estructura institucional definitiva, establecié la
obligatoriedad de la normativa emanada de los 6rganos regionales para los Estados Partes,
debiendo ser incorporada a los respectivos ordenamientos juridicos nacionales
(MERCOSUR/CMC/DEC. N° 8/95, 1995, art. 42). En consecuencia, la normativa regional,
no tiene efecto directo como ocurre en la UE, si no que, para su entrada en vigor, es necesaria
su incorporacion al ordenamiento juridico nacional de los cuatro paises del blogue.

Este proceso de armonizacion, que es llevado adelante por funcionarios y técnicos
nacionales de cada pais, ocurre en los diferentes Subgrupos de Trabajo del MERCOSUR.
Por dar algunos ejemplos, el Subgrupo de trabajo N°8 “Agricultura”, se dedica a la
armonizacion de requisitos sanitarios y fitosanitarios; el Subgrupo de Trabajo N°3
“Reglamentos Técnicos y Evaluacion de la Conformidad”, entre otras materias, se ocupa de
la armonizacion de normativa y elaboracién de los reglamentos técnicos para la
comercializacion de alimentos; el Subgrupo de Trabajo N°7 “Industria e Integracion
Productiva” se ocupa también, entre otras materias, de la propiedad intelectual y la

proteccion de las indicaciones geogréaficas.
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Del mismo modo que ocurre con la armonizacion de los requisitos para productos o
bienes, en el caso de la armonizacion en materia de propiedad intelectual, el objetivo es
eliminar las restricciones no arancelarias en el comercio. En relacion con ello, Cortese sefiala
que la intencion de regular esta materia en el marco de un proceso de integracion, consiste
en evitar que la propiedad intelectual se convierta en un obstaculo o barrera al comercio y la
libre circulacién de mercaderias, pues en tal caso sus efectos se tornarian extremadamente
perjudiciales para el comercio intrazona; se hacen necesarias las normas propias que
colaboren en la supresion de los obstaculos en el comercio, incluso los juridicos (Cortese,
2021, pp. 190y 197).

Sinembargo, Blasetti afirma que en MERCOSUR se armonizaron solo las cuestiones
comerciales pertinentes en las que las diferencias significativas obstaculizaban la libre
circulacion. La plena armonizacion nunca ocurrio. Como resultado, muchas cuestiones no
estan armonizadas y, por lo tanto, se rigen por la legislacion nacional, como es el caso de la
propiedad intelectual (Blasetti, 2020, p. 2), dentro de ésta, la proteccion de las indicaciones
geogréficas.

Es decir, si bien el proceso de armonizacion continua en los diferentes érganos
técnicos de MERCOSUR, dado que aun existen materias pendientes o bien las cambiantes
corrientes en el comercio intra regional exigen nuevas regulaciones, lo cierto es que en temas
de propiedad intelectual y, puntualmente, en materia de proteccion de las indicaciones de
origen geografico, la normativa comun es escasa o insuficiente, y la negociacion del Acuerdo

con la UE lo ha puesto de manifiesto.

2. Normativa MERCOSUR en Materia de Proteccion de las Indicaciones Geograficas

Como fuera mencionado, los Estados Partes del MERCOSUR han trabajado poco en
la armonizacién normativa en materia de proteccion de las indicaciones geogréaficas. Al
momento en que ocurrieron las negociaciones con la UE, MERCOSUR solo contaba con
dos normas que se referian escuetamente a la proteccion de las indicaciones geograficas (una
de ellas no estaba vigente), lo que resultdé insuficiente como punto de partida para llevar
adelante una negociacion bloque a bloque. En consecuencia, el MERCOSUR negocié el

acuerdo con los europeos sobre la base de la normativa nacional de cada Estado Parte
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(Blasetti, 2020, p. 2). Muestra de ello es el Anexo | del capitulo sobre propiedad intelectual
del Acuerdo, dentro del cual estan las disposiciones relativas a la proteccién de las
indicaciones geograficas, en el que se lista la normativa de cada parte: mientras que en el
caso de la UE figura la normativa comunitaria, en el caso de MERCOSUR se lista la
normativa nacional de cada uno de los Estados Partes.

Actualmente, el bloque cuenta con tres normas que contemplan, entre otras
cuestiones, disposiciones sobre la proteccion de las indicaciones geograficas: la Decision
MERCOSUR/CMC/DEC. N°8/95 “Protocolo de Armonizacién de Normas sobre Propiedad
Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y
Denominaciones de Origen” (en adelante el “Protocolo”); la Resolucion
MERCOSUR/GMC/RES N°5/96 “Reglamento Vitivinicola del MERCOSUR” (en
adelante el “Reglamento”) y la Decision MERCOSUR/CMC/DEC. N°10/19 “Acuerdo para
la Proteccion Mutua de las Indicaciones Geograficas Originarias en los Territorios de los
Estados Partes del MERCOSUR” (en adelante la Decision 10/19), cuya aprobacion fue
posterior a la firma del Acuerdo.

El Protocolo dispuso reglas y principios para orientar a los Estados Partes en el
reconocimiento y aplicacion de los derechos de propiedad intelectual en materia de marcas,
indicaciones de procedencia y denominaciones de origen. De este modo, a diferencia de la
normativa de la UE, el Protocolo establecié disposiciones para orientar la armonizacién de
las legislaciones nacionales y no un sistema de reconocimiento y proteccion que estuviera
por encima de éstas ultimas. En definitiva, sentd las bases de un régimen de reconocimiento
mutuo de los signos distintivos de los Estados Partes (Guillem Carrau, 2006, p. 63). Sin
embargo, nunca fue ratificado por la totalidad de los paises del MERCOSUR, por lo que no
se encuentra vigente. S6lo Paraguay y Uruguay lo ratificaron, el 1ro. de agosto de 1996 y el
7 de julio de 2000, respectivamente; Argentina y Brasil nunca lo hicieron (Modica Bareiro,
2014a, p. 1).

Por su parte, el “Reglamento Vitivinicola del MERCOSUR?”, que se encuentra

vigente dado que ha sido incorporado al ordenamiento juridico nacional por los cuatro



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Econémicas

Escuela de Estudios de Posgrado D

Estados Partes®, tiene por objeto orientar la armonizacion de las legislaciones y las
condiciones bajo las cuales circulan los productos vitivinicolas del bloque
(MERCOSUR/GMC/RES N°45/96, 1996, art. 1.2). Establece tres tipos de denominaciones
vinculadas con el origen geogréafico de los productos, a saber, la “denominacién de origen
reconocida”, la “indicacién geografica reconocida” y la “indicacion de procedencia para
productos vitivinicolas”, dejando la libertad a los Estados Partes de adoptar el sistema de
proteccion que consideren adecuado (MERCOSUR/GMC/RES N°45/96, 1996, art. 7.8).

Finalmente, como fuera sefalado anteriormente, la Decision CMC N°10/19
“Acuerdo para la Proteccion Mutua de las Indicaciones Geograficas Originarias en los
Territorios de los Estados Partes del MERCOSUR”, fue consensuada y aprobada en virtud
de los compromisos asumidos por el bloque regional en el marco del Acuerdo de Asociacion
con los europeos, cuyo objeto es proporcionar apoyo juridico interno a los compromisos
birregionales acordados (Blasetti, 2020, p. 3), siendo ademas la Unica norma especifica
regional orientada exclusivamente a la proteccion de las indicaciones geograficas del
MERCOSUR.

2.1 Definicion de Indicacion Geografica
El Protocolo establece el compromiso de proteger reciprocamente las indicaciones
de procedencia y las denominaciones de origen de los paises del MERCOSUR, definidas
como:
Se considera indicacion de procedencia el nombre geografico del pais, ciudad, region
o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de extraccion, produccion
o fabricacién de determinado producto o de prestacion de determinado servicio.
Se considera denominacion de origen el nombre geografico de pais, ciudad, region o
localidad de su territorio, que designe productos o servicios cuyas cualidades o
caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio geografico, incluidos
factores naturales y humanos. (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 8/95, 1995, art. 19)

5 Argentina incorpord el Reglamento Vitivinicola mediante la Resolucidn INV N° C.1/1996; Brasil a través de
la Ley N° 10.970, del 12/11/04; Paraguay mediante el Decreto N° 18953 del 05/11/97 y Uruguay a través del
Decreto N° 325/997 de 3 de septiembre de 1997, ver https://normas.mercosur.int/public/normativas/1954.
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Segun Guillen Carrau, el Protocolo realiza una distincién similar a la del Arreglo de
Lisboa y al acervo comunitario europeo, entre indicaciones de procedencia Yy
denominaciones de origen (2006, p. 62), donde la indicacidn de procedencia sélo refiere al
origen del producto y/o servicios, mientras que la denominacion de origen vincula una
calidad del producto o servicio con su origen geogréfico. Ademas, del mismo modo que el
Arreglo de Lisboa, la proteccion prevista en el Protocolo se extiende no so6lo a los productos
identificados con indicaciones de procedencia 0 denominaciones de origen, sino también a
los servicios, no contemplados en el Acuerdo ADPIC, ni en la legislacion europea.

Por su parte, como fuera mencionado, el Reglamento Vitivinicola define tres tipos
de indicaciones de origen geogréafico. La “denominacion de origen reconocida” es definida
como:

Nombre del pais de la region o del lugar utilizado para designar un producto

originario de este pais, de esta region, de este lugar o del area definida por este fin

bajo ese nombre, y reconocido por las autoridades competentes del respectivo pais.

(MERCOSUR/GMC/RES N°45/96, 1996, art. 7.2)

En lo que se refiere a los vinos o destilados de origen vitivinicola, las

Denominaciones de Origen Reconocidas designan un producto cuya calidad o

caracteristicas son debidas exclusivamente o esencialmente al medio geogréfico,

comprendiendo los factores naturales, los factores humanos y, esta subordinado a la
cosecha de uva ya sea como transformacion en el pais en la region, en el lugar o area

definida. (MERCOSUR/GMC/RES N°45/96, 1996, art. 7.2.1)

La indicacién gegorafica reconocida es definida como:

El nombre de un pais, de una region o del lugar utilizado para designar un producto

originario de ese pais, de esa region, del lugar o del area definida para ese fin bajo

este nombre, y reconocido por las autoridades competentes del respectivo pais.

(MERCOSUR/GMC/RES N°45/96, 1996, art. 7.3)

En lo que se refiere a los vinos, el reconocimiento de este nombre esta ligado a una

calidad y/o una caracteristica del producto, atribuida al medio geografico,

comprendiendo los factores naturales o los factores humanos y esté subordinado a la
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cosecha de uva en el pais, en la region, en el lugar o en el &area definida.

(MERCOSUR/GMC/RES N°45/96, 1996, art. 7.3.1)

En lo que se refiere a los destilados de origen vitivinicola, el reconocimiento de este

nombre esta ligado a una calidad y/o a una caracteristica que el producto adquiere en

una fase decisiva de su produccion y, esta subordinado a la realizacion de esta fase
decisiva en el pais, en la region, en el lugar o en el area definida.

(MERCOSUR/GMC/RES N°45/96, 1996, art. 7.3.2)

El Reglamento va un poco mas alla de las disposiciones del Acuerdo ADPIC dado
que ofrece dos definciones de indicaciones de origen geogréfico, siendo la denominacion de
origen reconocida algo mas restrictiva que la indicacion geografica definida en el acuerdo
multilateral, en tanto la calidad del producto debe ser exclusivamente producto de su origen,
incluidos los factores naturales y humanos, es decir, el viculo entre la calidad del producto
con su origen es mas estrecho que en el ADPIC.

Finalmente, la indicacion de procedencia es definida como el nombre geografico que
identifica las Regiones Vitivinicolas (MERCOSUR/GMC/RES N°45/96, 1996, art. 7.5.1),
es decir, solo identifica el origen geografico sin ninguna vinculacion entre éste Gltimo y
determinada calidad del producto.

La maés actual y especifica de las normas del MEROCSUR, la Decision 10/19, tiene
por objeto la proteccion mutua de las indicaciones geograficas originarias en los paises del
MERCOSUR, en el marco de sus respectivos ordenamientos juridicos nacionales y de los
acuerdos internacionales multilaterales (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19, 2019, art.
1ro.).

A diferencia del Protocolo y del Reglamento Vitivinicola, sélo define a la indicacion
geografica como Unica figura de proteccion:

A efectos de este Acuerdo, se considera Indicacion Geografica al nombre que

identifica un producto o servicio como originario del territorio de un Estado Parte, o

region o localidad del mencionado territorio, cuando determinada calidad, reputacién

u otra caracteristica del producto o servicio pueda ser atribuida fundamentalmente a

su origen geogréafico. (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19, 2019, art. 2)



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Econémicas

Escuela de Estudios de Posgrado D

La definicién es consistente con el Acuerdo ADPIC, aungue se diferencia de este
ualtimo dado que incluye a los servicios como bienes pasibles de ser identificados por una
indicacion geogréfica, de igual modo que el Protocolo.

2.2 Alcance de la Proteccion

De las tres normas del MERCOSUR, solo la Decision 10/19 se refiere al alcance de
la proteccion, aunque remite a la legislacion de cada Estado Parte, en tanto la proteccion de
los nombres mutuamente reconocidos, sera provista por cada pais de acuerdo a su legislacion
nacional: “Se entendera por proteccion efectiva la prevista en el ordenamiento juridico de
cada Estado Parte” (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19, 2019, art. 2.2 y art. 3.1). Se
entiende entonces, que la proteccion no es de caracter regional, sino que son los Estados
Partes, a través de su ordenamiento juridico nacional, quienes mutuamente brindaran una
proteccion a las indicaciones geograficas reconocidas en cada pais. “Cada Estado Parte
otorgara  proteccion  efectiva a  las  Indicaciones  Geograficas listadas”
(MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19, 2019, art. 3.1).

Esta proteccion no se aplica a las indicaciones geograficas de terceros paises, aunque
estén protegidas en alguno de los paises del MERCOSUR (MERCOSUR/CMC/DEC. N°
10/19, 2019, art. 3.3), es decir, la proteccion es para los nombres mutuamente reconocidos,
originarios de los paises del bloque. Los Estados tampoco estan obligados a brindar
proteccion a las indicaciones geograficas que no estén protegidas en su pais de origen, o que
hayan dejado de estar protegidas o hayan caido en desuso (MERCOSUR/CMC/DEC. N°
10/19, art. 3.4).

2.3 Teérminos Genéricos, Nombres Homonimos, Marcas Comerciales, Variedades
Vegetales y Razas Animales

La Decision 10/19 también es la Unica norma del MERCOSUR que establece
disposiciones relativas al conflicto entre nombres reconocidos y términos genéricos,
nombres homonimos, marcas comerciales o con nombres de variedades vegetales y/o razas

animales.
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2.3.1 Términos Genéricos. La Decision 10/19 define al genérico o término de uso
comuin como “el nombre o término que es utilizado para denominar el producto o servicio,
su especie o género, independientemente de su  origen geografico”
(MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19, 2019, art. 6.2).

De este modo, dispone que, una vez que una indicacion geografica ha sido
reconocida, el nombre protegido no se considerard de uso comun por los paises del
MERCOSUR (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19, 2019, art. 3.5), es decir, impide que una
indicacion geografica reconocida se vuelva un término genérico.

En aquellos casos en que una indicacion geografica coincida con términos genéricos
existentes, que identifiquen un producto o servicio, en consistencia con el Acuerdo ADPIC,
se prohibe su proteccion como tal:

Ningun Estado Parte se obliga a proteger, como Indicacion Geografica, nombre o

término que, en su territorio, sea de uso comdn para designar un producto o servicio

... (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19, 2019, art. 6.1)

La Decision permite incluso, el uso de términos individuales integrantes de
indicaciones geograficas protegidas compuestas (es decir, compuestas por mas de un
término), cuando esos términos individuales sean genéricos en el territorio del Estado Parte
donde se requiera la proteccién o su reconocimiento (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19,
2019, art. 6.3).

2.3.2 Nombres Homdénimos. Igual que en el punto anterior, s6lo en la Decision
10/19 se contemplan los casos de homonimia, es decir, la coexistencia de dos nombres
homaonimos para la misma categoria de producto o servicio:

En el caso que existan dos 0 mas Indicaciones Geograficas homdnimas que busquen

sefalar la misma categoria de producto o servicio, la proteccion sera concedida a las

dos 0 mas indicaciones, siendo posible su coexistencia. Quedara a cargo de los

Estados Partes involucrados determinar el modo por el cual tales Indicaciones

Geogréficas seran diferenciadas entre si en el mercado. (MERCOSUR/CMC/DEC.

N° 10/19, 2019, art. 4.1)

Asimismo, cuando un pais del MERCOSUR proteja una indicacién geografica de un

tercer pais que sea homonima de una en el territorio de otro pais del MERCOSUR, se
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permitird la coexistencia de ambas denominaciones, siempre que se cumpla con los
compromisos previos con terceros paises o grupos de paises (MERCOSUR/CMC/DEC. N°
10/19, art. 4.1).

2.3.3 Variedades Vegetales y Razas Animales. EI conflicto entre una indicacion
geografica y el nombre de una variedad vegetal o raza animal se encuentra contemplado
también en el articulo 6.1 que, de la misma manera que ocurre con los términos genéricos,
exime a los Estados de la obligacién de proteger una indicacién geografica cuando ésta sea
un nombre que identifiquen variedades vegetales y razas animales (incluidas las variedades
de uvas para vinos):

Ningun Estado Parte se obliga a proteger, como Indicacion Geografica, nombre o

término que, en su territorio, sea ... los nombres de razas animales o de variedades

de plantas, incluyendo variedades de uvas para vinos. (MERCOSUR/CMC/DEC. N°

10/19, 2019, art. 6.1)

2.3.4 Marcas Comerciales. El Protocolo contempla escuetamente el conflicto entre
nombres registrados y marcas comerciales, al impedir el registro como marcas de nombres
que constituyan indicaciones de procedencia o denominaciones de origen reconocidas
(MERCOSUR/CMC/DEC. N° 8/95, 1995, art. 20), aunque nada dice respecto de aquellas
denominaciones propuestas para su reconocimiento y proteccion que sean coincidentes con
marcas comerciales usadas de buena fe, previo la solicitud de reconocimiento.

Por su parte, la Decision CMC 10/19 establece la prohibicién de registro como marca
comercial para productos o servicios similares, de un nombre que constituya una indicacion
geogréfica protegida, salvo cuando el pedido de registro de la marca fuese anterior al
reconocimiento de la indicacién geografica en los paises del MERCOSUR. Tampoco seran
registradas marcas que contengan o consistan en una indicacion geogréafica cuando su uso
constituya un acto de competencia desleal o induzca al consumidor al error con relacion al
verdadero lugar de origen (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19, 2019, art. 5.1)

No obstante, la Decision 10/19 contempla la coexistencia de una marca comercial
con una indicacion geogréfica protegida siempre que la primera tenga una existencia previa

a la del nombre protegido, esto es, que haya sido solicitada de buena fe y se encuentre vigente
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en el territorio de un Estado Parte antes de la presentacién de la solicitud de proteccion de la
indicacion geogréafica (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19, 2019, art. 5.2).

Los Estados Partes no estan obligados a proteger una indicacion geogréfica frente a
una marca famosa o conocida, cuando su proteccion pueda inducir a error al consumidor
sobre el verdadero origen del producto (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19, 2019, art. 5.5).

2.4. Procedimiento para el Reconocimiento de las Indicaciones Geogréaficas

La Decision 10/19 es la unica norma que establece un mecanismo para proceder al
reconocimiento mutuo de las indicaciones geogréaficas originarias de los Estados Partes del
MERCOSUR. Sin embargo, aun no se ha implementado.

El procedimiento para el reconocimiento y proteccion de una indicacion geogréafica
se inicia con el envio electronico de una ficha técnica de un Estado Parte a otro, donde se
quiere proteger el nombre en cuestion (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19, 2019, art. 7.1).
Seguidamente, se abre un plazo de treinta (30) dias, cuyo objeto es dar a publicidad los
nombres propuestos para su proteccion, de acuerdo con las legislaciones nacionales
correspondientes (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19, 2019, art. 7.3). A partir de la
publicacion, se abre un nuevo periodo de tiempo para la presentacion de manifestaciones de
terceros interesados, a fin de que sean consideradas por del 6rgano nacional del Estado Parte,
responsable de su reconocimiento (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19, 2019, art. 7.4). En
caso de existir observaciones por parte de terceros, el drgano responsable del registro
comunicara al Estado Parte de origen solicitante, para que se manifieste dentro de un plazo
de treinta (30) dias a partir de recibida la notificacion (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19,
2019, art. 7.5). Concluido el plazo, el 6rgano responsable del registro emitira un dictamen
técnico (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19, 2019, art. 7.6), y tomara la decision final
relativa al reconocimiento de la indicacion  geografica en  cuestidn
(MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19, 2019, art. 7.7). Finalmente, concluido este
procedimiento de consulta publica, el Grupo del Mercado Comun (GMC) aprobara mediante
Resolucion la lista de indicaciones geograficas que se protegeran mutuamente
(MERCOSUR/CMC/DEC. N° 10/19, 2019, art. 1.2).
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Sintetizando, el MERCOSUR poco ha hecho en materia de armonizacion regional
para la proteccién de las indicaciones geograficas. El Protocolo deja bastantes lagunas, en
tanto no determina los alcances de la proteccion ni establece disposiciones que contemplen
la conflictividad de los nombres reconocidos con términos genéricos o0 nombres homonimos,
apenas refiere al conflicto con las marcas, y tampoco contempla un procedimiento para el
reconocimiento de las indicaciones geogréaficas a nivel regional. De todos modos, poco
importa la letra del Protocolo en tanto no esta vigente por falta de su incorporacion a la
legislacion nacional de Argentina y Brasil.

Por su parte, el Reglamento Vitivinicola, ademas de aplicarse sélo a este tipo de
productos, no va mas alla de definir tres tipos de indicadores de origen geogréfico, dejando
la responsabilidad en los Estados Partes, de otorgar proteccion de acuerdo a su ordenamiento
y préctica juridica.

Finalmente, la Decision 10/19, aprobada ex post la negociacion con los europeos, s
consistente con el ADPIC, dado que contempla las disposiciones de la normativa
multilateral, aunque queda a mitad de camino en el objetivo de brindar una proteccion
regional a las indicaciones de origen geogréafico nacionales. Son los Estados Partes quienes,
a través de su ordenamiento juridico nacional, protegeran mutuamente los nombres
originarios en el territorio de los demas paises del bloque. No obstante, resulta precipitado
evaluar su eficacia, dado que, al momento en que este trabajo estaba siendo escrito, aun no
se habian emprendido trabajos para el reconocimiento mutuo de las indicaciones geograficas

de los paises del bloque.

3. Legislacion en los Estados Partes del MERCOSUR

Tal como fue previsto por el Acuerdo ADPIC, los paises del MERCOSUR cuentan
con legislacion en materia de proteccion de las indicaciones geograficas. Como fuera
sefialado en el Capitulo I, los miembros de la OMC presentan diferencias en sus legislaciones
en la medida en que el acuerdo multilateral no exige la implementacion de un sistema de
proteccion en particular. Asi, por ejemplo, las diversas legislaciones nacionales han
considerado una definicién de denominacién de origen tomando como base la del Arreglo

de Lisboa o bien, una definicion mas amplia de indicacion geografica como la del Acuerdo
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ADPIC (Road d' Imperio, 2001, p. 2). En ello radica que la mayor dificultad para la efectiva
proteccion internacional de las indicaciones geograficas ha sido la diversidad de conceptos
y de régimen juridico en la legislacion de los Estados (Molina M. S., 2015, p. 66).

Los paises del MERCOSUR no han sido una excepcion y, pese a la existencia de la
normativa armonizada analizada anteriormente, tendiente a aproximar las legislaciones
nacionales, mantienen diferencias en sus ordenamientos juridicos (Molina M. S., 2015, p.
59). Estas diferencias aparecen en torno a las definiciones de indicacién geogréfica, al
alcance de la proteccion, a los bienes pasibles de ser identificados con una indicacién
geogréfica, a la forma que adquiere la normativa dedicada a la proteccion de estas figuras,
entre otras cuestiones. Por ejemplo, mientras la legislacion de Brasil y Uruguay se ha
ajustado a la terminologia y concepto de indicacion de procedencia del Protocolo del
MERCOSUR, este no ha sido el caso de Argentina y Paraguay (Molina M. S., 2015, p. 52).
Como sefiala De Sousa Borda (2015), mientras que en el caso de la legislacion uruguaya y
brasilera, la indicacion geogréafica constituye un término amplio y comprensivo gue incluye
la denominacion de origen y la indicacion de procedencia, en el caso de Argentina y
Paraguay es una categoria autonoma.

Especificamente, en Argentina al igual que en la UE, el sistema de proteccion de las
indicaciones geograficas es un sistema sui generis (O’ Connor and Company, 2007, p. 348)
que, también semejante al europeo, distingue un régimen especifico para la proteccion de las
denominaciones que identifican a los vinos y las bebidas espirituosas de origen vinico vy,
otro, para productos agricolas y alimentarios. La Ley 25.163 de 15 de septiembre de 1999 y
su Decreto reglamentario 57/2004, protegen las “indicaciones de procedencia”, las
“indicaciones geograficas” y las “denominaciones de origen controladas” para los vinos y
las bebidas espirituosas; mientras que la Ley 25.380 de 30 de noviembre de 2000, su
modificatoria la Ley 25.966 de 17 de noviembre de 2004, y el Decreto reglamentario
N°556/2009 de 15 de mayo de 2009, constituyen el régimen de proteccion de las
“indicaciones geograficas” y las “denominaciones de origen” para los productos agricolas y
alimentarios.

Por su parte, en Brasil existe un sistema de proteccion especifico que considera a las

indicaciones geograficas como activos de propiedad industrial, regulados por la Ley de la
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Propiedad Industrial N°9279/1996 y registrados ante el Instituto de la Propiedad Industrial
(en adelante INPI - Brasil) (OMPI, 2019, pp. 16-17). Esta Ley regula los derechos y
obligaciones relacionados con esa materia, previendo la proteccion de los primeros a través
de la concesion de patentes de invencion y modelos de utilidad; concesion del registro de
disefio industrial; concesion del registro de marca; represion de la competencia desleal y, en
materia de proteccion de las indicaciones geogréaficas, a través de la represion de las
indicaciones geogréficas falsas (Lei N° 9.279, 1996, art. 2), esto es, impidiendo el uso de
una indicacion geogréfica distinta de la verdadera (Welge Goncalves, 2019, p. 354). A ello
se agrega, ademas, la Instruccion Normativa N°95/2018 que dispone las condiciones para el
registro de las indicaciones geogréficas.

Del mismo modo que Argentina y Brasil, Paraguay presenta un sistema sui generis
de proteccion de las indicaciones geograficas y de las denominaciones de origen, en tanto
considera a estas Ultimas como un derecho de propiedad intelectual especifico. La Ley
N°4.923 de Indicaciones Geogréaficas y Denominaciones de Origen fue promulgada en mayo
de 2013, dando cumplimiento a los compromisos del Acuerdo ADPIC (Modica Bareiro,
2014b, pag. 1). Vale aclarar, que las indicaciones geograficas ya se encontraban reguladas
en ese pais a través de un capitulo especifico de la Ley de Marcas 1294/98 (derogado por la
legislacion actual), y por el Protocolo del MERCOSUR, incorporado en la legislacion
paraguaya como fuera mencionado anteriormente (Modica Bareiro, 2014b, p. 1).

Finalmente, Uruguay presenta también un sistema sui generis de proteccion de las
indicaciones geograficas (O’ Connor and Company, 2007, p. 431). La proteccion de estas
figuras, asi como de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia estaba
regulada en dos articulos de la Ley 17.011 del afio 1998. Sin embargo, la trascendencia que
adquirié el tema motivé una reforma que fue incluida en la Ley N°19.670 Rendicién de
Cuentas correspondiente al Ejercicio 2017 (Ministerio de Insdustria, Energia y Mineria de
Uruguay, 2018). Ademas, el Decreto N°34/999 reglamentario de la anterior Ley N°17.011,
establece disposiciones relativas al registro de las indicaciones geogréaficas, aunque el
Decreto N°283/93, que reglamenta las condiciones de elaboracion y presentacion de los

“Vinos de Calidad Preferente” (VCP), dispone que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura
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(INAVI) el organismo encargado del registro de las indicaciones de origen geogréafico para
productos vitivinicolas.
A continuacién, se analizan las principales disposiciones en relacién con la

proteccion de las indicaciones geograficas en cada uno de los paises del MERCOSUR.

3.1 Definicion de Indicacion Geografica

3.1.1 Argentina. La Ley N°25.380 (2001), establece un marco legal para las
indicaciones geogréficas y denominaciones de origen de los productos agricolas y
alimentarios, excluyendo a los vinos y a las bebidas espirituosas de origen vinico (Ley
25.966, 2004, art.1), que cuentan con legislacion especifica. Inicialmente, la ley definia a la
indicacion de procedencia y a la denominacion de origen como figuras de proteccion. Sin
embargo, con la Ley modificatoria N ° 25.966 de 17 de noviembre de 2004, fue reemplazada
la definicion de “indicacion de procedencia” por la de “indicacion geogréafica”, en virtud de
la neutralidad de la primera en relacion con la calidad de los productos que identificaba
(Schiavone, 2009, como se citd en Champredonde & Inhan Matos, 2019, p. 142).

Se define entonces como indicacion geografica:

Aquella que identifica un producto como originario, del territorio de un pais, o de

una region o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad u otras

caracteristicas del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen

geogréfico. (Ley 25.966, 2004, art. 2.a)

La indicacién geogréfica es definida como una categoria autdbnoma recogiendo la
definicion del articulo 22 del Acuerdo ADPIC, en la que las cualidades del producto se
atribuyen al area geogréafica de produccion, que por la naturaleza de su suelo y demas
condiciones agroecoldgicas, es reconocido como apto para la elaboracion de productos de
calidad (Molina M. S., 2015, p. 55). En este sentido, la definicion también es similar a la
ofrecida por la Decision 10/19 del MERCOSUR, aunque no se incluyen aqui los servicios
como bienes pasibles de ser identificados con una indicacion geogréfica.

Por su parte, la denominacion de origen es definida como:

El nombre de una region, provincia, departamento, distrito, localidad o de un area

del territorio nacional debidamente registrada que sirve para designar un producto
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originario de ellos y cuyas cualidades o caracteristicas se deban exclusiva o
esencialmente al medio geogréfico, comprendidos los factores naturales y los
factores humanos. (Ley 25.380, 2000, art. 2.b)

Aungue no se incluyen a los servicios como bienes pasibles de ser identificados con
una denominacion de origen, la definicion es practicamente idéntica a la del Protocolo del
MERCOSUR, presentando un nivel mayor de exigencia en relacion con la indicacion
geografica, en tanto la calidad del producto debe deberse “exclusivamente” a su origen.

En el caso de los productos vitivinicolas, siguiendo la l6gica de los paises
productores de vino europeos, Argentina cred un régimen de proteccion y control de las
indicaciones de origen geografico para estos productos (Champredonde & Inhan Matos,
2019, p. 148). La Ley N°25.163 de 1999 establece normas generales para la designacion y
proteccion de vinos y bebidas alcohdlicas en Argentina, en vigor tras la adopcion del Decreto
reglamentario N°57/2004.

Se establecen tres categorias de indicaciones geograficas: la “indicacion de
procedencia”, la “indicacion geografica” y la “denominacion de origen controlada” (Ley N°
25.163, 1999, art. 2).

Si bien la ley no da una definicion precisa para la indicacion de procedencia, el
Decreto reglamentario N°57/04 la define como “el nombre que identifica la procedencia de
un producto originario de un area geografica menor que el territorio nacional, expresamente
definida y reconocida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)” (Decreto N°
57/2004, 2004, art. 3). EI empleo de esta figura queda reservado exclusivamente para los
vinos de mesa o vinos regionales (Ley N° 25.163, 1999), cuyo contenido provenga como
minimo, en un 80%, de uvas producidas en el area geografica que los identifica (Decreto
57/2004, 2004, art. 3).

La indicacion de procedencia fue introducida en virtud de reclamos de un sector de
la vitivinicultura argentino para incluir, dentro de la normativa, a todos los tipos de vinos
(Molina M. S., 2020b, p. 17), dado que la indicacion geografica y la denominacién de origen
controlada son usadas solo para identificar vinos de calidad, como se vera a continuacion.

De esta manera, la indicacién de procedencia no indica una cualidad particular del producto,
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sino que es un signo distintivo, pudiendo estar conformado Unicamente por el topdnimo del
lugar de produccion (Molina M. S., 2015, p. 53).

La indicacion geogréfica es definida como:

El nombre que identifica un producto originario de una regién, una localidad o un

area de produccion delimitada del territorio nacional no mayor que la superficie de

una provincia o de una zona interprovincial ya reconocida, la indicacion geografica
solo se justificara cuando determinada calidad y las caracteristicas del producto sea

atribuible fundamentalmente a su origen geografico. (Ley N°25.163, 1999, art. 4)

El vino identificado con una indicacion geografica debe ser elaborado y envasado en
el area geografica determinada, empleando uvas provenientes de cepas de Vitis vinifera L.
En los casos en los que la elaboracion y/o envasado del producto se realice en un area
geogréfica diferente del area en la que se produzcan las uvas, el origen del producto se
determinard utilizando en forma conjunta el nombre correspondiente al area de produccion
de las uvas y el nombre del rea geografica de la elaboracion y/o envasado del producto (Ley
N°25.163, 1999, art. 4).

El empleo de una indicacion geografica queda reservado al uso exclusivo para los
vinos o bebidas espirituosas de origen vinico de calidad (Ley N°25.163, 1999, art. 5). En
este aspecto radica una de las diferencias entre una indicacion geografica y una indicacién
de procedencia: mientras que la primera identifica solo vinos y bebidas espirituosas de
calidad, la segunda solo remite al origen de los vinos de mesa o vinos regionales que
identifica, no siendo necesario un vinculo entre el origen geogréafico y calidad del producto,
como si ocurre en el caso de la indicacion geografica. Ademas, del mismo modo que ocurre
con la legislacion para productos agricolas y alimentarios, la definicion de indicacién
geogréfica que identifica vinos se ajusta bastante a la del Acuerdo ADPIC.

La ultima de las figuras incluidas en la legislacion para los vinos y las bebidas
espirituosas, es la denominacién de origen controlada:

El nombre que identifica un producto originario de una region, de una localidad o de

area de produccion delimitada del territorio nacional, cuyas cualidades o

caracteristicas particulares se deben exclusiva o esencialmente al medio geogréfico,

abarcando los factores naturales y humanos (Ley N°25.163, 1999, art. 13).
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El producto originario debe ser obtenido de uvas provenientes de cepas de Vitis
vinifera totalmente producidas en el area determinada, elaborado y embotellado en la misma
(Ley N°25.163, 1999, art. 13).

El empleo de una denominacion de origen controlada queda reservado

exclusivamente para los vinos y variedades selectas o bebidas espirituosas de origen

vinico, calidad superior, producidos en una region cualitativamente diferenciada y

determinada del territorio nacional, cuya materia prima y elaboracién, crianza y

embotellado se realizan en la misma area de produccién delimitada. (Ley N°25.163,

1999, art. 14)

La indicacion geografica y la denominacion de origen controlada, utilizadas para
identificar a los vinos de calidad, representan dos niveles de proteccion, uno mas elevado
que el otro, siendo la denominacion de origen controlada la que se aplica a aquellos vinos de
calidad superior, cuya reputacion obedece exclusivamente al area de produccion.

Segun Molina, la denominacion de origen fue definida siguiendo el concepto del

Arreglo de Lisboa de 1958, aun cuando Argentina no lo ha ratificado (2015, p. 56).

3.1.2 Brasil. La Ley N°9.279 establece que las indicaciones de procedencia y las
denominaciones de origen son indicaciones geogréaficas (Lei N° 9.279, 1996, art. 176;
(Instrucdo Normativa N° 95/2018, 2018, art. 2), es decir, se designa a las indicaciones
geograficas de un modo amplio y comprehensivo, que incluye a ambas figuras.

La indicacion de procedencia es definida como el “O nome geografico de pais,
cidade, regido ou localidade de seu territorio, que se tenha tornado conhecido como centro
de extracdo, producdo ou fabricacdo de determinado produto ou de prestacdo de determinado
servico”. [El nombre geografico de un pais, ciudad, region o localidad de su territorio, que
se haya wvuelto conocido como centro de extraccion, produccién o fabricacion de
determinado producto o de prestacion de determinado servicio] (Ley 9.279, 1996, art. 177;
Instrucdo Normativa N° 95/2018, 2018, art. 2.1).

La ley brasilefia fue novedosa respecto de la normativa internacional, en particular
del Acuerdo ADPIC, en tanto incluyd a los servicios como bienes sujetos a registro
(Niederle, P; Wilkinson, J.; Mascarenhas, G., 2019, pp. 94-95). La definicion sélo identifica

el origen geogréafico de un producto o servicio de modo neutral, sin vincular una calidad
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particular de ese producto con ese origen. Es decir, la indicacion de procedencia indica que
su origen constituye el lugar de produccién/ fabricacion o extraccion de un producto o
servicio en particular (Champredonde & Inhan Matos, 2019, p. 140). No obstante, la
expresion “se haya vuelto conocido” genera cierta confusion, dado que no queda claro si se
refiere a una reputacion devenida de una caracteristica particular que le otorga su origen
geografico o simplemente se trata de una notoriedad que no se vincula con una cualidad
especial por su procedencia.

Por su parte, la denominacion de origen es definida como “o nome geografico de
pais, cidade, regido ou localidade de seu territorio, que designe produto ou servigo cujas
qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geogréfico,
incluidos fatores naturais € humanos”. [Es el nombre geografico de un pais, ciudad, region
0 localidad de su territorio, que designe producto o servicio cuyas cualidades o
caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio geogréfico, incluidos factores
naturales y humanos] (Lei N° 9.279, 1996, art. 178; Instrucdo Normativa N° 95/2018, 2018,
art. 2.2).

Segun esta definicion, la denominacion de origen requiere, ademas de la reputacion
y la notoriedad, que se demuestre la influencia del entorno geografico en la calidad o las
caracteristicas del producto o servicio (Cavalcante Koury & Kimura Paz, 2019, p. 31). De
esta forma, ofrece una proteccion mas estricta que a nivel multilateral, al reconocer que las
cualidades o caracteristicas se deben esencial o exclusivamente al medio geografico,
incluidos los factores naturales y humanos. El concepto de indicacion geografica del ADPIC,
no contempla a estos Gltimos como condicion de la calidad o reputacion del producto
(Liberato de Matos Reis, 2015, p. 87).

Ambas definiciones amplian entonces, la proteccidn a los servicios, permitiendo que
estos puedan ser identificados con una denominacion de origen o como indicacion de
procedencia, del mismo modo en que lo hace el Protocolo del MERCOSUR, dato curioso si
se tiene en cuenta que éste Ultimo no fue incorporado por Brasil, a su legislacién nacional.
En este sentido entonces, ambas definiciones evidencian que Brasil no adhirio literalmente
a las disposiciones del Acuerdo: la indicacion de procedencia y la denominacién de origen

estan basadas en el Protocolo del MERCOSUR, que no se corresponden con los términos



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Econémicas

Escuela de Estudios de Posgrado D

del acuerdo multilateral (Niederle, P; Wilkinson, J.; Mascarenhas, G., 2019, p. 169), en tanto
en este Ultimo no se incluyen a los servicios como bienes pasibles de ser identificados con
una indicacion de origen geogréfico.

Un dato interesante para destacar es la observacién que hace De Sousa Borda, al
sefialar que una de las falencias de la normativa brasilefia es la falta de prevision para la
proteccion de nombres tradicionales o aquellos que hayan adquirido reputacién como el caso
de la “cachaga” (2015, p. 5), tal como lo establece la legislacion paraguaya que, como se
vera a continuacion, prevé la proteccion de las denominaciones tradicionales, sean éstas
geograficas o no.

A fin de subsanar la ausencia de la proteccion de estos términos tradicionales, el
Decreto Ley N°4.062 del 21 de diciembre de 2013, dispone especificamente, que el nombre
“Brasil” es una indicacion geografica para la “cachaga”, pudiendo serlo también para otros
productos y servicios mediante acto del poder ejecutivo (Decreto N° 4062 , 2001, art. 1y 2).

Se trata entonces de una medida politica de salvaguarda para evitar que la
denominacion sea utilizada como marca en el mercado internacional, en el entendido que
“cachaga” es una indicacidn geografica en tanto identifica un producto originario del
territorio brasilefio, con ciertas caracteristicas, tradicion y reputacion particular (De Sousa
Borda, 2015, p. 9). Es decir, si bien “cachaga” no es un nombre geografico, tiene una clara

connotacion geografica vinculada a Brasil (Liberato de Matos Reis, 2015, p. 106).

3.1.3 Paraguay. La legislacion define a la “denominaciéon de origen” y a la
“indicacion geografica” como:

Denominacion de origen: EI nombre de un pais, region, departamento, distrito o

localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario

de alguno de estos, y cuya calidad o caracteristicas se deban esencial o

exclusivamente al medio geografico en el cual se produce, comprendidos los factores

naturales, asi como los que sean resultado de la actividad humana.

Indicacién geografica: EI nombre de un pais, region, departamento, distrito o
localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario

de alguno de estos, cuando determinada cualidad, reputacion, u otra caracteristica sea
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imputable o atribuible fundamentalmente a su origen geografico. (Ley N° 4.923,

2013, art. 2)

En relacion con la definicion dada para la denominacion de origen, la misma guarda
estrecha similitud con la del Arreglo de Lisboa y con la del Protocolo de MERCOSUR,
aunque no incluye a los servicios, mientras que la indicacion geogréafica es regulada como
una categoria autbnoma, recogiendo esencialmente la definicién del Acuerdo ADPIC
(Molina M. S., 2015, p. 55).

Como fuera sefialado anteriormente, un dato interesante a destacar es que la
normativa paraguaya si contempla la proteccion de los “términos tradicionales”: “se
consideraran denominaciones de origen o indicaciones geograficas las denominaciones
tradicionales, geograficas o no, que designen un producto agricola o alimenticio” (Ley 4.923,
2013, art. 2.2).

Modica Bareiro sefiala que este parrafo tuvo como finalidad incluir la proteccion del
Ka'a He'e (Stevia), ya que el mismo se trata de un endulzante natural extraido de la planta
“Stevia Rebaudiana” que no constituye precisamente una denominacion geografica que haga
mencion al nombre de un pais, region, departamento, distrito, localidad o lugar determinado
(2014b, p. 3). Con la inclusion de las denominaciones tradicionales, se otorga proteccion
juridica al Ka'a He'e, que de otra manera no calificaria como tal (Modica Bareiro, 2014b, p.
9).

3.1.4 Uruguay. El sistema de este pais define como figuras de proteccion a la
“indicacion geografica”, la “indicacién de procedencia” y la “denominacion de origen”.

La indicacion geografica es definida como “aquella que identifica un producto o
servicio como originario de un pais, una region o una localidad, cuando determinada calidad,
reputacion u otra caracteristica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen
geografico” (Ley 19.670, 2018, art. 140). Esta definicion es consistente con el ADPIC, en
tanto recoge la redaccion de modo casi textual del articulo 22 del Acuerdo.

En tanto la indicacion de procedencia es definida como el “nombre geografico de un
producto o servicio que identifica el lugar de extraccion, produccion, fabricacién o
prestacion del mismo” (Ley 19.670, 2018, art. 140). Es importante sefialar que las

indicaciones de procedencia gozaran de proteccion sin necesidad de registro, pudiendo ser
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usada por otros proveedores afincados en el lugar siempre que sea un uso de buena fe y no
genere confusion (Ley 19.670, 2018, art. 140). En este caso, la indicacion de procedencia
seria neutral, en tanto no vincula ninguna cualidad especial del producto ligada con su origen
geogréfico.

La denominacion de origen es definida como ‘el nombre geografico de un pais,
ciudad, regién o localidad, que designa un producto o servicio cuyas cualidades o
caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio geografico, incluidos factores
naturales y humanos” (Ley 19.670, 2018, art. 141). La defincién remite a la normativa
internacional dado que, en esencia, recoge la del Arreglo de Lisboa, de igual modo en que
lo hacen el resto de los paises de MERCOSUR.

Notese ademas que la ley uruguaya incluye a los servicios como bienes pasibles de
ser identificados con una indicacion geografica, una denominacion de origen o una
indicacion de procedencia (Ley 19.670, 2018, art. 139, 140 y 141), del mismo modo que

ocurre en legislacion brasilefia.

3.2 Alcance de la Proteccion

3.2.1 Argentina. La Ley N°25.163, que prevé la proteccion de las indicaciones
geograficas para los productos vinicos, otorga el derecho de uso exclusivo a los titulares de
las figuras alli definidas (Ley N° 25.163, 1999, art. 35).

Ese derecho de uso exlusivo es protegido ademas, al impedir el uso de una indicacion
de procedencia, una indicacion geogréafica o una denominacion de origen controlada en vinos
cuyo origen no sea el evocado por las mismas o, aunque se indique el origen genuino del
producto y vaya acompaifiado de expresiones tales como “especie de”, “tipo de”, “imitacion”
y “similares”, de modo tal de aprovechar la notoriedad ya adquirida por los vinos protegidos.
Se persigue evitar comportamientos tales como la usurpacion, evocacion o imitacién de un
nombre protegido, asi como el uso de informacion falsa o engafiosa sobre el origen,
naturaleza, o cualquier practica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el
auténtico origen del producto o que implique un acto de competencia desleal (Ley N° 25.163,

1999, art. 34), contemplando también de esta manera, la proteccion del consumidor.



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Econémicas

Escuela de Estudios de Posgrado D

En la misma linea, la Ley 25.380 para los productos agricolas y alimentarios, confiere
el derecho de uso a los titulares de las indicaciones geograficas o denominaciones de origen
que identifiquen esos productos (Ley 25.380, 2000, art. 26).

Del mismo modo en que lo hace la ley para productos vitivinicolas, prohibe el uso

de una indicacion geogréafica o denominacion de origen, en determinados casos,

contemplando ademas la proteccion de los consumidores:

a) Para productos agricolas o alimentarios que no provengan de las areas geogréficas

determinadas en su correspondiente registro, y que sean del mismo género.

b) Como designacion comercial de productos similares a los registrados como

indicacion geografica o denominacion de origen, con el fin de aprovechar la

reputacion de los mismos.

¢) Cuando implique una indicacion falsa o falaz, ardid o engafio, relativo a la

procedencia, el origen, la naturaleza o caracteristicas esenciales de productos que no

sean los originarios y protegidos.

d) Cualquier otra practica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el

verdadero origen y/o cualidades diferenciadoras del producto, que implique

competencia desleal. (Ley 25.380, 2000, art. 27)

La Autoridad de Aplicacién de la ley, podra imponer sanciones a personas fisicas o
juridicas que no estuvieran adscriptas al sistema de proteccion, en caso de uso indebido de
una indicacion geografica o de una denominacién de origen; utilizacion de nombres
comerciales, expresiones, signos o emblemas que por su similitud grafica o fonética puedan
inducir a error sobre la naturaleza u origen del producto agricola; empleo indebido de
nombres geograficos protegidos en etiquetas o marbetes, documentacion comercial o

2 (13

publicidad de productos, aunque vayan acompafiados por los términos “género”, “tipo”,
“estilo”, “método”, “imitacidon” o una expresion similar que pudieran producir confusion en
el consumidor respecto de una indicacion geografica o de una denominacion de origen (Ley

25.380, 2000, art. 43).
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3.2.2 Brasil. En este caso, la proteccion otorgada a las indicaciones geograficas se
extiende a la representacion grafica o figurativa de dichas denominaciones, asi como a la
representacion geografica del pais, ciudad, region o lugar que constituya el nombre de una
indicacion geogréfica (Ley 9.279, 1996, art. 179). Se impide la fabricacién, importacion,
exportacion, venta, exposicion u ofrecimiento para la venta de un producto que tenga una
indicacion geogréfica falsa (Ley 9.279, 1996, art. 192). Segin Welge Goncalves, la
legilacion no garantiza una proteccion adecuada, dado que no protege a las indicaciones
geograficas en su totalidad por ejemplo, al no impedir cualquier uso indebido, o usurpacion
del nombre protegido, o la explotacion de su reputacion o notoriedad (2019, pp. 371-372),
como si ocurre en el el caso de la legislacion argentina.

Se prevé también como infraccion, “usar, em produto, recipiente, involucro, cinta,
rotulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgacdo ou propaganda, termos
retificativos, tais como “tipo”, “espécie’, ‘género’, “sistema’, “semelhante”, “sucedaneo’,
“idéntico’, ou equivalente, ndo ressalvando a verdadeira procedéncia do produto”. [Utilizar,
en un producto, envase, envoltura, cinturdn, etiqueta, factura, circular, cartel o en otro medio
de difusién o publicidad, términos rectificativos, tales como “tipo”, “especie”, “género”,
“sistema”, ‘“‘semejante”, ‘“‘sucedaneo”, “idéntico” o equivalente, no resguardando la
verdadera procedencia del producto] (Ley 9.279, 1996, art. 193).

La legislacion brasilefia no contempla la proteccion del consumidor en sus
disposiciones, tales como las que impiden comportamientos que puedan inducir a error o
confusién en el consumidor respecto del origen, la genuinidad o naturaleza del producto.

Sin embargo, aunque no lo hace explicito, podria considerarse que la proteccion del
consumidor se encuentra contemplada en el articulo 194, que impide “usar marca, nome
comercial, titulo de estabelecimento, insignia, expressao ou sinal de propaganda ou qualquer
outra forma que indique procedéncia que ndo a verdadeira, ou vender ou expor a venda
produto com esses sinais”. [Utilizar una marca, nombre comercial, titulo de establecimiento,
insignia, expresion o sefial de propaganda, o cualquier otra forma que indique procedencia
que no sea la verdadera, o vender o exponer a la venta un producto con esas indicaciones]
(Ley 9.279, 1996, art. 194).
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3.2.3 Paraguay. El registro de una denominacién de origen o indicacion geogréfica
confiere los siguientes derechos:

Derecho de uso de la indicacién geogréafica o denominacién de origen en relacion

con los productos designados, a impedir su uso por parte de terceros.

Derecho de usar los emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes y otros, que

se refieran a la indicacion geogréfica 0 denominacion de origen.

Garantia de calidad especificada en la indicacion geogréfica o denominacion de

origen. (Ley 4.923, 2013, art. 26)

Ademas, prohibe el uso de una denominacion de origen o una indicacion geogréfica:

Para productos que no provengan de las areas geograficas determinadas en su

correspondiente registro, y que sean del mismo género.

Como designacion comercial de productos similares a los registrados como

indicacion geografica o denominacion de origen.

Cuando implique una indicacion falsa o falaz, ardid o engafio, relativo a la

procedencia, el origen, la naturaleza o caracteristicas esenciales de productos que no

sean los originarios y protegidos.

Cuando pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen o

cualidades del producto.

Las prohibiciones anteriores se aplicardn a las indicaciones geograficas o

denominaciones de origen utilizadas en el envase, en las etiquetas o en el embalaje,

en la publicidad o en los documentos relativos al producto de que se trate. (Ley 4.923,

2013, art. 27)

3.2.4 Uruguay. La legislacion uruguaya se refiere muy escuetamente al alcance de
la proteccion otorgada. Dispone que el uso de una indicacién geografica, denominacion de
origen o indicacion de procedencia esta limitado a aquellos productores y proveedores de
servicios establecidos en el lugar de que se trate (Ley 19.670, 2018, art. 143), prohibiendo
todo uso de un nombre que constituya un acto de competencia desleal o que sean
confundibles con otros nombres registrados o en tramite de registro (Ley 19.670, 2018, art.
143).
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3.3 Términos Genéricos, Nombres Homdnimos, Marcas Comerciales, Variedades
Vegetales y Razas Animales

Los distintos sistemas de proteccion de los Estados Partes del MERCOSUR
contemplan también la conflictividad de un nombre protegido con los términos genéricos,
los nombres homoénimos, las marcas comerciales y las variedades vegetales y/o las razas

animales.

3.3.1 Argentina. La Ley que se ocupa de los productos vitivinicolas, impide el
registro como indicacion de procedencia, indicacion geografica o denominacion de origen
controlada, los nombres genéricos que por su uso hayan pasado a ser el nombre comun de
un bien con el que lo identifica el publico en general. Del mismo modo, impide el registro
de un nombre de una variedad de uva o el de una marca registrada que identifique productos
de origen vitivinicola (Ley N° 25.163, 1999, art. 32). Sin embargo, en el caso de las marcas
comerciales, el decreto reglamentario aclara que, cuando se intente registrar una indicacion
de origen geografico que resulte idéntica o similar a una marca registrada con anterioridad,
la Autoridad de Aplicacion podra admitir su registro siempre que exista autorizacion expresa
del titular de la marca (Decreto 57/2004, 2004, art. 32).

De modo similar, la legislacion que cubre los productos agricolas y alimentarios,
impide el registro de indicaciones geogréaficas y denominaciones de origen que sean nombres
genéricos, entendiéndose como tales aquellos que por su uso han pasado a ser el nombre
comun del producto en cuestion. Se impide, ademas, el registro de nombres que sean marcas
de fabrica o de comercio vigentes, registradas de buena fe, o cuando los derechos a una
marca de fabrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe antes del 1°
de enero de 2000 o antes de que la indicacion geografica y/o denominacion de origen
estuviera protegida en el pais de origen. Finalmente, tampoco podran registrarse como
indicaciones geograficas o denominaciones de origen los nombres similares a otros ya
inscriptos como denominaciones de origen de productos agricolas o alimentarios; o los
nombres cuyo uso pudieran inducir a error a los consumidores, respecto a las cualidades o

caracteristicas u origen del producto de que se trate (Ley 25.380, 2000, art. 25).
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Ademas, la Ley dispone en relacion con las marcas comerciales, que no podran
registrarse como tales aquellas que contengan o consistan en una denominacién de origen de
productos agricolas y alimentarios registrada. En caso que se pretendiera registrar como
denominacién de origen una marca registrada previamente sera necesario la extincion del
derecho a la marca, ya sea por renuncia del titular, por extincidn del plazo o cualquier otra
causa de caducidad (Ley 25.380, 2000, art. 47).

3.3.2 Brasil. Se impide también el registro, como indicacion geografica, de un
nombre que haya pasado a ser de uso comun para designar un producto o servicio
determinado (Ley 9.279, 1996, art. 180; Instrucdo Normativa N° 95/2018, 2018, art. 4.1). Sin
embargo, a diferencia de Argentina, por ejemplo, la legislacion no define qué se entiende
por “termino genérico” asi como tampoco brinda precisiones de las condiciones que deben

darse para determinar la naturaleza generica de un nombre geografico.

En relacion con las marcas comerciales, la ley permite que un nombre geografico
pueda servir como elemento caracteristico de la marca de un producto o servicio, siempre
gue no constituya indicacion de origen o denominacion de origen protegida y siempre que
no induzca a un origen falso: “O nome geografico que ndo constitua indicacdo de
procedéncia ou denominacdo de origem podera servir de elemento caracteristico de marca
para produto ou servigo, desde que ndo induza falsa procedencia”. [Un nombre geografico
gue no constituya indicacion de origen o denominacion de origen podra servir de elemento
caracteristico de la marca de un producto o servicio, siempre que no induzca a un origen
falso] (Ley 9.279, 1996, art. 181).

La Ley no se refiere a la conflictividad que pueda ocurrir entre nombres homénimos
0 a los casos en que exista coincidencia de una indicacion geografica protegida con el
nombre de una variedad vegetal o de una raza animal. Estos casos si estan contemplados en
la Instruccion Normativa 95/2018, que impide el registro como indicaciones geograficas de
términos que han pasado a ser genéricos; nombres de variedades vegetales y razas animales

y hombres homoénimos de una indicacién geografica registrada para un producto o servicio
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idéntico o afin, salvo que sea posible una diferenciacion sustancial entre ambos (Instrucao
Normativa N° 95/2018, 2018, art. 4).

3.3.3 Paraguay. La legislacion paraguaya dispone los casos en que un nombre no
sera registrable como indicacion geogréafica o denominacion de origen. En este sentido,
prohibe el registro de términos genéricos que identifiquen productos, “entendiéndose por
tales aquellos que aunque se refieran al lugar o region de produccion de los mismos por su
uso han pasado a ser nombre comun del producto con el que lo identifica el publico en la
Republica del Paraguay” (Ley 4.923, 2013, art. 25.a). Esta prohibicion esta acorde con el
ADPIC, el cual contempla una serie limitaciones para las indicaciones geogréaficas cuando
éstas se traten de un nombre que se haya convertido en término comin o genérico (Modica
Bareiro, 2014b, p. 5).

Del mismo modo, y en consistencia con el Acuerdo ADPIC, impide el registro de
una denominacién de origen o de una indicacidn geografica, cuando ‘‘sean marcas
registradas de buena fe vigentes o cuando los derechos a una marca se hayan adquirido
mediante su uso de buena fe antes de que la indicacién geografica y/o denominacion de
origen estuviera protegida en el pais de origen” (Ley 4.923, 2013, art. 25.b). De todas
maneras, en caso de pretender registrar como indicacion geografica o denominacion de
origen a una marca ya registrada, sera condicion necesaria para la entrada en vigencia de la
indicacion geografica, la extincion de los derechos del titular sobre la marca (Ley 4.923,
2013, art. 45); mientras que no podran registrarse como marca el nombre que correspondiere
a una indicacién geografica o denominacion de origen debidamente registrada, solicitada o
conocida, nacional o internacionalmente (Ley 4.923, 2013, art. 44).

El sistema paraguayo contempla también los casos de homonimia, al impedir el
registro de nombres idénticos o similares a otros inscriptos como denominacion de origen o
indicacion geogréafica cuando ello pudiera inducir a error al consumidor en cuanto a la
verdadera identidad del producto (Ley 4.923, 2013, art. 25.c).

Tampoco podra registrarse un nombre que “entre en conflicto con el nombre de una

variedad vegetal o de una raza animal y, por dicho motivo, pueda inducir a error al
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consumidor en lo que se refiere al verdadero origen del producto” (Ley 4.923, 2013, art.
25.e).

Finalmente, se prohibe el registro de “los nombres cuyo uso pudiera inducir a error
respecto a las cualidades o caracteristicas del producto de que se trate” (Ley 4.923, 2013,
art. 25.d), prohibicién orientada a la proteccion de los consumidores. Segun Modica Bareiro,
la “inducciodn a error” se refiere a la falsa aptitud del producto producida como consecuencia
del nombre de la denominacién de origen o indicacion geografica, de manera que no seria
posible registrarla cuando el nombre sugiriera cierta caracteristica que no se relacione con la

verdadera naturaleza del producto (2014b, pag. 6).

3.3.4 Uruguay. EI registro de una indicacion geografica o una denominacion de
origen no confiere a su titular derechos exclusivos sobre los términos genéricos o
descriptivos que la integren, en virtud de lo cual, no impide su uso por parte de terceros (Ley
19.670, 2018, art. 143). De este modo, la legislacion uruguaya permite la continuidad de uso
del genérico, aun cuando coincida con una denominacion protegida.

En relacion con las marcas comerciales, establece que un nombre geogréafico podra
registrarse como marca Siempre que no constituya una indicacion geografica, una
denominacion de origen o una indicacion de procedencia, y que no induzca a error en cuanto
al verdadero lugar de origen (Ley 19.670, 2018, art. 144).

Se exceptua de la prohibicion de uso de una indicacion geografica protegida que
identifique vinos y bebidas espirituosas, a aquellos usuarios que las hayan utilizado de modo
continuo durante un periodo minimo de diez afios antes de abril de 1994, tal y como lo
establece el Acuerdo del ADPIC, reconociendo asi los derechos adquiridos sobre el uso de
esas denominaciones (Ley 17.011, 1998, art. 79).

3.4 Medidas de Cumplimiento o Enforcement
La legislacion de los Estados Partes del MERCOSUR no contemplan la proteccion
de las indicaciones geograficas ex officio como lo hace la UE, es decir, los Estados o las

autoridades publicas no acttan por si solos en caso de infraccion a los derechos sobre una
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indicacién geogréfica, es necesario para que ello ocurra, que exista una peticién de un

particular que demuestre un interés especifico (O’ Connor and, 2007, p. 348).

3.4.1 Argentina. En el caso de las indicaciones geograficas que identifiquen vinos o
bebidas espirituosas, la Autoridad de Aplicacién podra imponer sanciones a personas fisicas
0 juridicas que comentan faltas o infracciones, asi como cualquier uso indebido. Las
sanciones podran ir desde multas, decomiso, suspension temporal o cancelacién definitiva
del uso de cualquier indicacion de origen geografico (Ley N° 25.163, 1999, art. 44 al 48).

Del mismo modo, la Ley 25.380 establece que compete a la Autoridad de Aplicacion
la vigilancia, verificacion y control del sistema de proteccion de las indicaciones geograficas
y las denominaciones de origen de productos agricolas y alimentarios (Ley 25.380, 2000,
art. 34), pudiendo recibir denuncias por eventuales infracciones (Ley 25.380, 2000, art. 35.1);
o elevar a la justicia las actuaciones cuando medien apelaciones a sanciones impuestas (Ley
25.380, 2000, art. 35.n); entre otras.

Las infracciones cometidas por personas fisicas o juridicas, usuarios del sistema, se
clasificaran a los efectos de su sancion, como faltas, infracciones a la produccion o
elaboracion de productos protegidos, o contravenciones vinculadas al uso indebido de una
indicacion geogréafica o una denominacion de origen (Ley 25.380, 2000, art. 41). Las mismas
podran ser sancionadas con multas en dinero; decomiso; suspension temporal e incluso
cancelacion definitiva de la indicacion de origen geografico protegida (Ley 25.380, 2000,
art. 42). Del mismo modo, la Autoridad de Aplicacion podra imponer estas sanciones cuando
se comprobara el uso indebido de una indicacion de origen geografico protegida, la
utilizacion de nombres comerciales, expresiones que, por su identidad o similitud con las
denominaciones protegidas, pudieran inducir a error sobre la naturaleza o el origen de los

productos agricolas y alimentarios (Ley 25.380, 2000, art. 43).

3.4.2 Brasil. La legislacion brasilefia nada dice acerca de la adopcion de medidas que
aseguren el cumplimiento de la normativa o que se orienten a aplicar sanciones en caso de

infraccidn a los derechos de titulares de una indicacién gegoréafica.
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3.4.3 Paraguay. La Autoridad de Aplicacion tendra de entre sus funciones, la de
ejercer el control del sistema de indicaciones geogréficas y denominaciones de origen (Ley
4.923, 2013, art. 34). De esta manera, podra: “i) registrar las infracciones a la presente ley y
sus normas reglamentarias...; k) recibir denuncias por eventuales infracciones, tramitar los
sumarios pertinentes e imponer sanciones” (Ley 4.923, 2013, art. 35).

Se prevé entonces, la aplicacién de sanciones en caso de que una persona fisica o
juridica cometan infracciones (incluso faltas o contravenciones) a las disposiciones de la Ley
(Ley 4.923, 2013, art. 38). Dichas sanciones pueden ir desde multas o decomisos de los
productos en infraccion, o la cancelacion definitiva del uso de la indicacion geogréafica (Ley
4.923, 2013, art. 39).

La Ley penaliza, ademas:

a) la utilizacion comercial, directa o indirecta, de una denominacion registrada para

productos no amparados por el registro, en la medida en que sean comparables a los

productos registrados bajo dicha denominacion o en la medida en que al usar la
denominacion se aprovechen de la reputacion de la denominacion protegida.

b) Usurpacion, imitacion o evocacion, aunque se indique el origen verdadero del

producto y aunque la denominacion protegida este traducida o vaya acompafada de

una expresion como ‘“‘género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitacion” o una
expresion similar.

c¢) Cualquier otro tipo de indicacion falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen,

la naturaleza o las caracteristicas esenciales de los productos, en el envase o en el

embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se
trate, asi como la utilizacion de envases que por sus caracteristicas puedan crear una
impresion erronea acerca de su origen.

d) Cualquier otra préactica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico

origen del producto. (Ley 4.923, 2013, art. 40)

Nada dice respecto de si los controles que le competen a la Autoridad de Aplicacion

seran realizados de oficio o ex officio 0 a peticidn de una parte interesada.
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3.4.4 Uruguay. La legislacion uruguaya tampoco hace referencia a la adopcion de
medidas que aseguren el cumplimiento de la normativa o que se orienten a aplicar sanciones

en caso de infraccion a los derechos de titulares de una indicacion gegorafica.

3.5 Registro de las Indicaciones Geogréaficas

3.5.1 Argentina. Como fuera adelantado, en el caso de los productos vitivinicolas,
la Autoridad de Aplicacion, a través del INV que actlia como érgano técnico administrativo
(Ley N° 25.163, 1999, art. 36 y 37), tiene las atribuciones de reconocimiento y registro de
las indicaciones geogréficas para esos productos, pudiendo incluso hacerlo de oficio (Ley
N°25.163, art.8 inc.1).

En relacion con las indicaciones de procedencia, si bien la ley no brinda
disposiciones especificas sobre su registro, la Autoridad de Aplicacion reconocio a todos los
vinos de mesa elaborados en las provincias vitivinicolas como indicaciones de procedencia:
Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucuman, Cordoba, Neuquen, Rio
Negro (Resolucion INV C 32-2002, 2002, art. 1ro.).

Respecto del registro de las indicaciones geogréaficas y las denominaciones de origen
controladas, la ley establecié un procedimiento para cada una de ellas, cuya diferencia radica
en quiénes son las personas habilitadas para iniciarlo.

El uso de una indicacion geografica debe gestionarse ante el INV (Decreto N°
57/2004, 2004, art. 7). Su reconocimiento puede ser iniciado de oficio por la propia
Autoridad Aplicacion o por los productores, elaboradores u organizaciones encargadas de la
promocion o proteccion de los intereses de los productores (Ley N° 25.163, 1999, art. 8). De
igual modo que ocurrié con las indicaciones de procedencia, la Autoridad de Aplicacion
reconocio de oficio como indicaciones geograficas a todos los productos originarios en areas
geogréficas de las provincias vitivinicolas, renombradas por sus condiciones agroecoldgicas
(Resolucion INV C 32-2002, 2002, art. 3y Anexo I).

El procedimiento se inicia con la presentacion de una solicitud ante la Autoridad de
Aplicacién, acomparfiada de los informes, antecedentes, estudios y demas requisitos exigidos
en laley (Ley N° 25.163, 1999, art. 9). Cumplida la presentacion, se publica la solicitud (Ley
N° 25.163, 1999, art. 10) y se abre un periodo de 30 dias para que cualquier persona fisica o
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juridica que justifique un interés legitimo, pueda formular una oposicion al registro (Ley N°
25.163, 1999, art. 11). Una vez otorgada la inscripcion de la indicacion geogréfica, se publica
en el Boletin Oficial (Ley N° 25.163, 1999, art. 12).

En el caso de la denominacién de origen controlada, la propuesta para su
reconocimiento solo puede ser presentada por los productores de la zona o area de
produccion (Ley N° 25.163, 1999, art. 17), no habiendo posibilidad de reconocimiento de
oficio. Los productores, a través del Consejo de Promocion constituido para tal fin, se
encargaran de realizar los estudios e informes técnicos sobre las caracteristicas de la region,
antecedentes historicos, métodos de produccion, identificacion de los productores, etc. (Ley
N° 25.163, 1999, art. 18), y presentar posteriormente, la solicitud (Ley N° 25.163, 1999, art.
22; Decreto 57/2004, 2004; art. 22). De igual modo que en el caso de las indicaciones
geograficas, cumplidos los requisitos iniciales, se abre un periodo de 30 dias para la
presentacion del recurso de oposicion (Ley N° 25.163, 1999, art. 25 y 26). El solicitante
cuenta con un plazo de 30 dias para contestar, limitar el alcance de la solicitud o desistir v,
sobre ello, se resolvera la oposicion y el registro (Ley N° 25.163, 1999, art. 27). Otorgada la
inscripcion de la denominacion de origen controlada, se publicara en el Boletin Oficial (Ley
N° 25.163, 1999, art. 28).

En relacion con el registro de las indicaciones de origen geografico extranjeras, ni la
ley ni el decreto disponen directrices al respecto. Molina sefiala que la legislacion argentina
omitié toda reglamentacion de las denominaciones de terceros paises, dejando un vacio
normativo (2020b, p. 22). Posiblemente atendiendo a ello, en el marco de las negociaciones
birregionales entre el MERCOSUR vy la UE, fue emitida la Resolucion 319-E/2017 cuyo
objetivo fue regular un procedimiento para la presentacion, publicacion y objeciones a las
solicitudes de proteccidn para las indicaciones geograficas. No obstante, la resolucién aclara
que la proteccién de los nombres europeos en Argentina, queda supeditada a la conclusion
satisfactoria de dichas negociaciones (Resolucion 319-E/2017, 2017).

Similar es el procedimiento para el registro de las indicaciones geograficas que
identifican productos agricolas y alimentarios.

La legislacién prevé un sistema voluntario y abierto, donde cualquier persona fisica

0 juridica, cAmaras o0 asociaciones de fabricantes y/o productores que tenga un interés
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legitimo y se dedique a la extraccion, produccién o fabricacion de un producto agricola o
alimentario de una determinada zona geogréfica, podra solicitar su registro ante la Autoridad
de Aplicacion (Ley 25.966, 2004, art. 3). En este caso el sistema no prevé que la solicitud
pueda ser iniciada de oficio por la Autoridad y Aplicacion, como si ocurre con las
indicaciones de origen geografico que identifican productos del sector vitivinicola.

El procedimiento se inicia con la presentacién de una solicitud ante el “Registro
Nacional de Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen de Productos Agricolas
y Alimentarios”, que examinara los datos y documentos aportados. Si la informacion
presentada fuera insuficiente, se requeriran aclaraciones adicionales que, de no ser
respondidas dentro de los 60 dias, se procede a su archivo (Decreto N°556/2009, 2009, art.
8). De ser viable, la solicitud es dada a publicidad (Ley 25.966, 2004, art. 18), abriendose un
periodo de treinta dias para la formulacion de una oposicion (Ley 25.380, 2000, art. 19). El
solicitante debera responder la oposicién (Ley 25.380, 2000, art. 20). De no hacerlo, se
denegara el registro. En caso de que los defectos fueren subsanados, el tramite continuara
(Ley 25.380, 2000, art. 21) y, una vez otorgada la inscripcion, se dara a publicidad en el
Boletin Oficial (Ley 25.380, 2000, art. 22).

La Ley 25.380 si se refiere a las indicaciones de origen geografico extranjeras, al
establecer que aquellas que estén protegidas en su pais de origen, podran registrarse

siguiendo procedimiento establecido en la propia Ley (Ley 25.380, 2000, art. 22).

3.5.2 Brasil. Segun la legislacion sera el INPI - Brasil el organismo encargado de
disponer las condiciones para el registro de las indicaciones geograficas (Ley 9.279, 1996,
art. 182).

La solicitud de registro puede ser iniciada ante el INPI — Brasil, por cualquier entidad
que represente una colectividad legitima (asociaciones, sindicatos, o tipos de organizaciones
sociales) (Instrucdo Normativa N° 95/2018, 2018, art. 5). En virtud de ello, los productores
o los proveedores de servicios deben constituir estas organizaciones, excepto cuando exista
un solo productor o persona juridica que tenga el derecho del uso exclusivo del nombre
geografico (Cavalcante Koury & Kimura Paz, 2019, p. 32), quien también podra solicitar su
registro (Instrugcdo Normativa N° 95/2018, 2018, art. 5.3).
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La legislacion brasilefia permite, ademas, el registro de indicaciones geogréficas
extranjeras, siempre que estén reconocidas como tales en su pais de origen (Instrucéo
Normativa N° 95/2018, 2018, art. 5.4).

El procedimiento para el registro de una indicacion geografica se divide en dos
etapas: el “examen preliminar” y el “examen de mérito”. En el examen preliminar, se verifica
que toda la documentacion obligatoria ha sido presentada por el solicitante, con el fin de
preparar la solicitud para su publicacién - el nombre geogréfico; la descripcion del producto
0 servicio objeto que identifica la indicacion geografica; delimitacién geografica de la zona
en cuestion (Instrugdo Normativa N° 95/2018, 2018, art. 7) -, mientras que en el examen de
mérito se analiza el contenido de dicha documentacion. Como resultado, la solicitud sera
concedida o rechazada, con recurso de apelacion frente a cualquiera de las decisiones
(Instituto Nacional da Propiedade Industrial [INPI], 2021).

En caso de que la solicitud o pedido sea para el registro de una indicacion de
procedencia, debera constar la descripcion del proceso de extraccion, produccioén o
fabricacion del producto o de la prestacion del servicio, por el cual el nombre geogréfico se
tornd conocido. En el caso de la solicitud de registro de un nombre geografico como
denominacion de origen, la solicitud deberd contener, ademas, una descripcion de las
calidades o caracteristicas del producto o servicio que se deban exclusiva o esencialmente al
medio geogréfico, incluyendo los factores naturales y humanos, y su proceso de obtencion
0 prestacion (Instrucdo Normativa N° 95/2018, 2018, art. 7).

Los mismos requisitos en relacion con la presentacion de las solicitudes de registro
se les exigen a las indicaciones geogréficas extranjeras, salvo en los casos en los que exista
reciprocidad de tratamiento entre el pais de origen de la denominacion en cuestion y Brasil,
en ese caso bastara con la prueba del reconocimiento por parte del pais de origen (Instrucéo
Normativa N° 95/2018, 2018, art. 8).

El examen preliminar tiene por finalidad regularizar la solicitud y prepararla para su
publicacion para manifestacién de los terceros interesados. La etapa concluye cuando la
solicitud haya sido presentada procediéndose entonces a su publicacién. A partir de ahi, se
abre un periodo de 60 dias para que terceros interesados expresen su opinién sobre la

solicitud en cuestion. Cumplido el plazo, de existir observaciones se publicaran, iniciandose
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un nuevo plazo de 60 dias para que el solicitante responda (Instrugdo Normativa N° 95/2018,
2018, art. 12).

La etapa o fase del examen de mérito consiste en analizar el contenido de toda la
documentacion presentada por el solicitante y los terceros interesados. Durante esta etapa se
pueden hacer demandas, las que deberdn ser respondidas dentro de los 60 (sesenta) dias
siguientes a la publicacion del informe de examen de mérito, bajo pena de ser archivada
(Instrugdo Normativa N° 95/2018, 2018, art. 13).

Una vez finalizado el examen de mérito, se publicard la decision de otorgar o
rechazar la solicitud de registro (Instrucdo Normativa N° 95/2018, 2018, art. 14), siendo una
decision apelable en ambos casos (Instrucdo Normativa N° 95/2018, 2018, art. 23).

Vale aclarar, ademas, que la instruccion normativa permite alterar el registro de una
indicacion geografica ya registrada, en relacion con el nombre geografico y su
representacion grafica o figurativa, la delimitacion del area geogréfica, las especificaciones
técnicas, o el tipo de indicacion geografica, es decir, pudiendo pasar de denominacion de
origen a indicacion de procedencia y viceversa (Quaranta Cabral & Pizetta Palomino, 2019,
pp. 105y 113; Instrucdo Normativa N° 95/2018, 2018, art. 15 a 22).

3.5.3 Paraguay. Quienes se dediquen a la extraccién, produccion o elaboracién de
un producto y demuestren un interés legitimo, podran solicitar el reconocimiento y registro
de indicaciones geogréaficas (Ley 4.923, 2013, art. 3). Un dato a tener en cuenta es que, la
legislacion paraguaya prevé que el registro puede ocurrir de oficio, es decir, sin la solicitud
de una parte interesada (Decreto N° 1.286/19, 2019)

El procedimiento se inicia con la presentacion de una solicitud preliminar por parte
de productores que pertenezcan a la zona geogréafica en cuestion (Ley 4.923, 2013, art. 5).
Dentro de los 60 dias, la Autoridad de Aplicacion debe aprobar, rechazar, solicitar
aclaraciones o sugerir modificaciones, previa verificacion sobre la eventual afectacion de los
derechos de alguna marca (Ley 4.923, 2013, art. 7).

Cada indicacion geografica o denominacion de origen contard con un Comité
Regulador (Ley 4.923, 2013, art. 8) que, entre otras funciones, se encargara de gestionar y

obtener la inscripcion en el registro. Durante el procedimiento, es posible que terceros,
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durante los 30 dias posteriores a la publicacion de la solicitud, puedan presentar una
oposicion basados en que alguno de los requisitos establecidos no ha sido debidamente
cumplido (Ley 4.923, 2013, art. 19). De acuerdo a la resolucion del caso, se podra registrar
la indicacion geografica o la denominacién de origen o rechazar la solicitud. En caso de
obtenerse el registro, se procedera a su publicacion (Ley 4.923, 2013, art. 22).

Los requisitos y procedimientos relativos a la especificacion técnica de los productos,
incluida la delimitacion del area de produccién y el control de los productos amparados por
una indicacion geografica, se establecen en el Decreto Reglamentario N° 1286/2019.

El registro cuenta con una validez de 10 afios, pudiendo ser prorrogado
indefinidamente por periodos de igual duracion, siempre que se solicite su renovacion dentro
del dltimo afio antes de su expiracion (Ley 4.923, 2013, art. 16).

Se prevé el registro de las indicaciones geograficas extranjeras, siempre que lo estén
en su pais de origen y que no hayan caido en desuso, siendo ademas condicion necesaria que

exista reciprocidad entre Paraguay y el pais en cuestion (Ley 4.923, 2013, art. 24).

3.5.4 Uruguay. La Ley dispone la creacion de los registros de indicaciones
geograficas y denominaciones de origen en la Direccion Nacional de la Propiedad Industrial
(DNPI), aunque aclara que ello no impedira el registro de las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen de productos vitivinicolas nacionales en la érbita del INAVI (Ley
19.670, 2018, art. 142), asi como la inscripcion de productores y bodegueros, y las
denominaciones de origen o geogréaficas extranjeras (Decreto N° 283/993, 1993, art. 16).

El Decreto N°34/999 reglamentario de la Ley 17.011, establece el procedimiento
para el registro de las denominaciones de origen, habilitando a productores, fabricantes,
artesanos o prestadores de servicios e incluso la autoridad publica competente, a presentar
una solicitud para el registro de una denominacion de origen (Decreto 34/999, 1999).

A partir el momento en que la solicitud fue presentada y, posteriormente, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial (Decreto 34/999, 1999, art. 68), se abre un periodo
de tiempo para la presentacion de una oposicién por parte de un tercero que cuente con
interés legitimo, la que debera ser respondida por el solicitante en un lapso de treinta dias
(Decreto 34/999, 1999, art. 69). Es la Oficina de la Propiedad Industrial la que emite la
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resolucion final otorgando el registro o desestimando la solicitud (Decreto 34/999, 1999, art.
70), la que también es dada a publicidad en el Boletin de la Propiedad Industrial (Decreto
34/999, 1999, art. 72).

Finalmente, estd previsto el registro de las indicaciones de origen geogréfico
extranjeras bajo el mismo procedimiento que las nacionales, siempre que exista un acuerdo

internacional suscripto por Uruguay (Decreto 34/999, 1999, art. 65).
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Capitulo V: EI Acuerdo de Asociacién entre el MERCOSUR y la Unién
Europea

Una de las motivaciones para la negociacion de acuerdos bilaterales que contengan
disposiciones en materia de proteccion de las indicaciones geograficas, es el hecho de que
el principio de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual, restringe la proteccion
de esas denominaciones s6lo a los territorios donde estan registradas. Para la UE, si bien un
gran numero de sus indicaciones geograficas gozan de proteccion dentro de la unidn, son
vulnerables en terceros mercados, razon por la cual se vuelve fundamental su proteccién en
esos paises, bien sea a través de la via multilateral o bien, la bilateral (Campo Dall’Orto
Emery de Carvalho, 2019, p. 412).

Ahora bien, mientras que el Acuerdo sobre los ADPIC en el ambito multilateral
establece normas minimas de proteccion para las indicaciones geograficas y otras categorias
de derechos de propiedad intelectual, los acuerdos bilaterales protegen cada uno de los
nombres de interés especifico para las Partes que los negocian, ofreciendo de este modo, la
posibilidad de reforzar su proteccion (Escudero, 2001, p. 38).

Como fuera mencionado en el capitulo especifico, desde hace algunos afios, la
paralisis de las negociaciones sobre la ampliacion de la proteccion para las indicaciones
geogréficas en el ambito de la OMC, ha impulsado a la UE a implementar una estrategia de
basqueda de proteccion de sus denominaciones en terceros mercados a traves de
negociaciones bilaterales. De este modo, como destaca Campo Dall’Orto Emery de
Carvalho, al negociar la proteccion de las indicaciones geograficas a través de los acuerdos
comerciales, la UE ha encontrado una salida a la paralisis de las negociaciones multilaterales,
consiguiendo que muchos de los nombres de productos agroalimentarios sean reconocidos
en diversos mercados de consumo internacionales (2019, p. 426), ademas de conseguir un
nivel de proteccion mas elevado que el ADPIC.

Precisamente, las negociaciones bilaterales que encara la UE reflejan el debate que
ocurre en los foros multilaterales: por un lado, la basqueda por parte de los europeos, de la
ampliacion del &mbito de proteccion de las indicaciones geograficas para productos distintos

de los vinos, es decir, a todos los productos agroalimentarios; por otro lado, el intercambio
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de listas para el reconocimiento mutuo y la proteccion de los nombres de las indicaciones
geograficas entre los Partes del acuerdo (Campo Dall’Orto Emery de Carvalho, 2019, pp.
425-426).

En consecuencia, la UE ha negociado y firmado una serie de acuerdos comerciales
con un nimero importante de paises, tales como Chile, Australia, Sudafrica, Nueva Zelanda,
entre otros, que contienen disposiciones en materia de proteccion de las indicaciones
geograficas, a los que se suma ahora el Acuerdo de Asociacion con MERCOSUR, cuyas
negociaciones concluyeron el 28 de junio de 2019, dando por terminado un proceso iniciado
hace més de 20 afios.

El presente capitulo tiene por objeto realizar un andlisis de la seccion dedicada a
proteccion de las indicaciones geograficas del Capitulo sobre Propiedad Intelectual del
Acuerdo de Asociacion entre el MERCOSUR vy la UE (en lo sucesivo el “Acuerdo”). ES
importante aclarar que los textos acordados y publicados simultaneamente por las Partes® no
son los definitivos, para que ello ocurra habrd que esperar al momento de la firma del
Acuerdo (Comisién Europea, 2019a). En consecuencia, cada capitulo se encuentra precedido
por un “Disclaimer” que indica que los textos son dados a conocer solo con fines
informativos, pudiendo sufrir modificaciones futuras como resultado del proceso de revision
legal e institucional (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre
Propiedad Intelectual, 2019). En el caso de MERCOSUR tendra que ser ratificado por los
Congresos Nacionales de los Estados Partes y, en el caso del bloque europeo, al tratarse de
un acuerdo que cubre cuestiones de competencia de la UE y de sus Estados miembros (como
lo son los temas de politica comercial), antes de ser adoptado por el Consejo Europeo, debe
ser sometido a la aprobacion del Parlamento Europeo y de cada pais, que deberan ratificarlo
conforme a sus normas internas (De Angelis & Medina Pérez, 2020, p. 103).

Los compromisos en materia de proteccion de las indicaciones geograficas se
encuentran en los articulos 33 a 39 de la Sub-Seccion 4 del Capitulo sobre Propiedad
Intelectual, que se completa ademas con tres anexos: Anexo | donde se lista la legislacion

de cada Parte en materia de proteccion de las indicaciones geograficas (de cada uno de los

& Se entiende por Parte a cada pais del MERCOSUR y a la UE.
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Estados Parte del MERCOSUR vy la legislacion de la UE); Anexo Il que contiene la lista de
las indicaciones geogréficas que mutuamente acuerdan proteger, con un Apéndice que
contiene la lista de los términos o nombres para los que las Partes no solicitan su proteccion
y, Anexo Il en el que se enumeran las indicaciones geogréficas no agricolas, puestas en la
negociacion a pedido de Brasil y Paraguay. Su inclusion obedece al hecho de que ambos
paises contemplan en su legislacién nacional, la proteccion de las indicaciones geogréficas
que identifican productos no agricolas y servicios. No obstante, dado que la UE no cuenta
con normativa al respecto, la efectividad del articulo especifico y del Anexo Ill queda
postergada hasta que modifique su legislacion (Aoun, et al., 2020, p. 29).

Dentro del capitulo sobre propiedad intelectual, la proteccion de las indicaciones
geogréaficas fue uno de los temas mas conflictivos, de hecho, las negociaciones se
extendieron por un largo tiempo, entre otras cuestiones por desacuerdos en relacion con la
proteccion de las denominaciones europeas en el territorio de los paises del MERCOSUR
(De Angelis & Medina Pérez, 2020, p. 100). Por su parte, los paises del bloque suramericano
mantuvieron una estrategia ofensiva frente a una fuerte posicion de la UE, siendo esta una
de las cuestiones que bloqueo el avance del proceso de negociacion, hasta 2019 (Ghiotto &
Echaide, 2020, p. 121).

No obstante, los europeos no cedieron. La proteccién de las indicaciones geogréaficas
constituye una de las cuestiones que mas preocupa a su sector agricola (L6pez, 2018), de
hecho, su proteccion en terceros mercados contribuye al discurso interno de la UE para
convencer a los productores de negociar acuerdos comerciales, precisamente con
contrapartes mas competitivas del sector agricola en el comercio internacional (Campo
Dall’Orto Emery de Carvalho, 2019, pp. 423-424).

La UE es, sin duda, la principal potencia mundial en materia registro de indicaciones
geogréficas para productos agricolas, productos vitivinicolas y de bebidas espirituosas
(Lopez Escudero, 2006, p. 357). Para los europeos, ademas de ofrecer a los consumidores
una garantia de calidad y autenticidad, el “sistema de proteccion de las indicaciones
geogréficas ofrece a los productores un precio superior por su producto y les permite
fortalecer su posicion en el mercado” (OCLA, 2019). Por esta razon, el reconocimiento de

las indicaciones geograficas se ha convertido en una caracteristica distintiva de sus
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negociaciones comerciales, que les permite proteger sus productos en todo el mundo,
evitando el uso fraudulento de los nombres y preservando la buena reputacién de los
productos agroalimentarios y las bebidas europeas. (Comision Europea, 2020)

Una muestra de la importancia que la UE le adjudica al tema en el marco de sus
negociaciones comerciales, es que suele ligar sus demandas en indicaciones geograficas a
los temas de interés de sus contrapartes. En el caso de la negociacion con MERCOSUR, la
UE condiciond el acceso a su mercado agricola a la obtencion de sus demandas en materia
de proteccién de las indicaciones geograficas. En consecuencia, para MERCOSUR, los
acuerdos alcanzados en esta materia fueron parte de las concesiones que tuvo que dar a
cambio de mejorar el acceso al mercado agricola europeo. El “Valor Econémico”,
reconocido periddico brasilefio sobre temas financieros, dedico un articulo completo a la
vinculacion de las indicaciones geograficas con el capitulo sobre agricultura, sefialando que
los productos agricolas procedentes de MERCOSUR tendrian acceso al mercado
comunitario europeo siempre y cuando hubiera entendimiento sobre las indicaciones
geograficas (Moreira, 2017).

Finalmente, los acuerdos fueron alcanzados y se plasmaron en la Sub-Seccion 4 del
Capitulo sobre Propiedad Intelectual. Ambas Partes se comprometieron reciprocamente a
brindar proteccion a 575 indicaciones geograficas para vinos, bebidas espirituosas y
productos agricolas: la UE protegerda en su territorio 220 nombres del MERCOSUR,
mientras que los Estados Partes del bloque suramericano otorgaran proteccion a 355
denominaciones europeas (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto de Argentina, 2019). En el caso de MERCOSUR, Argentina es el que cuenta con la
lista méas extensa, con un total de 104 nombres que en su mayoria identifican vinos; Brasil
con 38 nombres que identifican vinos y productos agricolas; Paraguay con 23
denominaciones y, finalmente Uruguay con 55 indicaciones geograficas correspondientes a
vinos y bebidas espirituosas (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX]
sobre Propiedad Intelectual, 2019, Anexo I1).

De las 355 indicaciones geograficas para las que la UE solicité proteccién, 50
resultaron los casos conflictivos, dado que coincidian en MERCOSUR, con marcas

comerciales, términos genéricos, nombres de variedades vegetales o razas animales, etc.
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Precisamente, lo dificultoso de alcanzar los compromisos acordados, se evidencia en los
diferentes niveles de proteccion que resultaron, que contemplan casos especificos, reflejando
la importancia que tiene este sector para la UE (De Angelis & Medina Pérez, 2020, p. 111).

Ademas, lo que es alin mas relevante, es que estos compromisos van mas alla de las
obligaciones multilaterales contraidas en el &mbito de la OMC, denominados compromisos
ADPIC-plus. Si bien es esperable que, en el marco de la negociacion de un acuerdo de esta
naturaleza se otorguen preferencias a cambio de mejorar el acceso a mercados para bienes y
servicios, los resultados representan una importante concesion por parte del MERCOSUR a
la UE.

1. Las Indicaciones Geograficas en el Acuerdo

Como se menciona en el parrafo precedente, las disposiciones en materia de
proteccion de las indicaciones geograficas que se encuentran en los articulos 33 a 39 de la
Sub-Seccion 4 del Capitulo sobre Propiedad Intelectual, constituyen una importante
concesion por parte del MERCOSUR a la UE dado que los compromisos contraidos por ese
blogue regional estan por encima de las obligaciones que los paises tienen en el &mbito

multilateral (Blasetti, 2020, p. 5), es decir, son disposiciones ADPIC-plus.

1.1 Definicién de Indicacion Geogréfica

El articulo 33.1 establece el compromiso para el reconocimiento y la proteccion de
las indicaciones geograficas originarias del territorio de cada Parte, aunque sin dar una
definicidn de qué se entiende por “indicacion geogréafica” en el marco del Acuerdo.

De este modo, a diferencia del ADPIC que si brinda una definicion y un nivel de
proteccidn para todas las indicaciones geograficas, las disposiciones acordadas, obligatorias
para las Partes, se aplican Unicamente a las indicaciones geogréaficas reconocidas
reciprocamente, listadas en el Anexo Il (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo
[XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, art. 33.4), asi como las que se incorporen a futuro.
En consecuencia, la proteccion no sucede a traves de la inscripcion en un registro como
ocurre en la legislacion de los paises del MERCOSUR y de la UE, si no que se aplica a todos

los nombres listados en el Anexo, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo.
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En este punto, surge el primer desafio para el MERCOSUR. Como se verd méas
adelante, al haberse comprometido con un nivel de proteccion ADPIC-plus respecto de la
norma multilateral y, en consecuencia, de la legislacién de cada pais del bloque regional, el
resultado es un doble estandar a nivel nacional (Blasetti, 2020, p. 5), es decir, aquel que
regira para las indicaciones geogréaficas del Anexo Il del Acuerdo y el que se aplica a nivel
nacional al resto de las indicaciones geograficas de cada Parte, no incluidas en el Acuerdo.

Otra concesion importante del MERCOSUR es la que permite la incorporacion a
futuro, de nuevas indicaciones geograficas en el Anexo (Acuerdo de Asociacion
MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, art. 33.4). Ello es asi
dado que la UE negocia sus acuerdos comerciales con el sistema de living list o “lista viva”,
que implica que, incluso despues de la entrada en vigor del Acuerdo, las Partes pueden
solicitar la inclusion de nuevos nombres a proteger en la otra Parte (Campo Dall’Orto Emery
de Carvalho, 2019, p. 426). EI Acuerdo con MERCOSUR se basa también en este principio
(Comision Europea, 2019b, p. 16), lo que constituye un problema para el bloque regional
dado que abre la posibilidad a futuros embates por parte de la UE por continuar incorporando
sus mas de 3.500 indicaciones geogréaficas protegidas’, menoscabando asi los esfuerzos del
MERCOSUR en la negociacion. La lista de este ultimo s6lo cuenta con 220 nombres, la
suma total de las denominaciones protegidas en los cuatro Estados Partes, reconociendo a
cambio 355 europeas. Es de suponer que, con la entrada en vigor del Acuerdo, la UE
comience a solicitar la inclusién de sus denominaciones protegidas, lo que se traducira en
un reconocimiento unilateral de las indicaciones geogréaficas europeas por parte del
MERCOSUR.

1.2 Alcance de la Proteccion

Sera condicion necesaria para que una indicacion geografica goce de proteccion en
el territorio de otra Parte, que se encuentre protegida en su pais de origen (Acuerdo de
Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, art. 33.3).

7 Para mayor informacién sobre el registro de las indicaciones geogréaficas europeas consultar el portal
eAmbrosia: el registro de indicaciones geogréficas de la UE. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/food-
farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/.
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Se prevén dos niveles de proteccion para las indicaciones geograficas: un “nivel de
proteccion general” para las indicaciones geograficas del Anexo Il, que en su mayoria
gozaran de proteccion inmediata con la entrada en vigor del Acuerdo, y un “nivel de
proteccion especifico”, basado en el principio de derechos adquiridos, es decir, los derechos
de los “usuarios anteriores 0 previos’ que venian usando esos nombres que, en consecuencia,
limita el derecho exclusivo de uso de los titulares de las indicaciones geograficas (Acuerdo
de Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, art. 35).

Segiin Campo Dall’Orto Emery de Carvalho, la UE, para hacer posible el
reconocimiento y la proteccion de alguna de sus indicaciones geograficas que sufren mas
resistencia por la otra Parte en la negociacion, aplica algunas clausulas especificas para cada
caso: a) clausula de abandono gradual del uso del nombre por parte de los nacionales de la
otra Parte, en un periodo de tiempo determinado (phasing-out); b) clausula del abuelo o
grandfathering clause, que preserva los derechos adquiridos a fin de garantizar el derecho a
la continuidad del uso del nombre por parte de los residentes de la otra Parte que ya lo estaban
utilizando de buena fe antes del acuerdo; y (c) la posibilidad de coexistencia entre la
indicacion geografica y el nombre de uso comun para designar un producto en la otra Parte.
La primera opcion es la preferida por la UE porque es la que le da mayor margen de
maniobra. La segunda opcion, la clausula del abuelo, es una opcién intermedia que satisface
a los productores y comerciantes ya establecidos en la otra Parte. Sin embargo, desde el
punto de vista econdmico, es una mala opcion ya que impide la entrada de nuevos actores
en el mercado, restringiendo la competencia. La tercera opcion es ideal para las Partes que
negocian con la UE dado que permite la continuidad de uso de nombres de indicaciones
geogréficas, utilizados habitualmente en el mercado nacional, pero apenas es aceptada por
los europeos dado que implica una proteccion reducida para sus nombres (2019, pp. 432-
433).
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1.2.1 Nivel de Proteccion General. Dentro de la proteccion general, el primer
ADPIC-plus es el que concreta la extensién de la proteccion adicional para vinos y bebidas
espirituosas del articulo 23 del ADPIC, al resto de los productos agricolas, cediendo asi a la
demanda histérica europea, tanto en el &mbito multilateral como en sus negociaciones
comerciales bilaterales, mediante la cual pretende alcanzar una proteccién absoluta
(derechos exclusivos) para todas las indicaciones geograficas que identifiquen no sélo vinos
y bebidas espirituosas, sino también al resto de los productos agricolas.

De este modo, la proteccion adicional que el ADPIC prevé para los vinos se hace
extensiva a todos los productos. Se impide entonces, cualquier uso comercial de dichas
denominaciones, directo o indirecto, para productos comparables que no cumplan con la
especificacion del producto con el nombre protegido, o que explote la reputacion de una
indicacion geografica protegida (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX]
sobre Propiedad Intelectual, 2019, art. 35.2.a). De esta manera, se alcanza la proteccion
absoluta, dado que se otorgan derechos exclusivos a los titulares de las denominaciones
listadas, en tanto no esta permitido el uso de un nombre protegido en la etiqueta de un
producto, aun cuando se indique su verdadero origen o la indicacion geografica sea usada en

29 <¢

la traduccion o acompafiada de expresiones tales como “tipo”, “estilo” o “similar” (Acuerdo
de Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, art.
35.2.b). Aqui surge el problema del doble estandar a nivel nacional en los paises de
MERCOSUR que se sefialara anteriormente, dado que las indicaciones geograficas del
Anexo gozan de esta proteccion absoluta, mientras que las denominaciones que estan fuera
del listado gozan de la proteccion que brinda la legislacion nacional de cada Estado Parte,
consistente con el Acuerdo ADPIC.

El otro ADPIC-plus que completa esta proteccion absoluta, impide todo uso
indebido, imitacion o uso engafioso de una indicacion geografica protegida; o toda
indicacion falsa o engafiosa; o toda practica que pueda inducir a error al consumidor en
cuanto a su verdadero origen (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX]
sobre Propiedad Intelectual, 2019, art. 35.2.c). Este punto incorpora una definicion
extremadamente amplia de las infracciones de los derechos de los titulares de una indicacién

geogréfica, que permite la simple evocacién como una infraccion a esos derechos (Blasetti,
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2020, p. 5). Ello constituye, ademas, una extrapolacion de la normativa europea, en tanto
rescata de modo extremadamente similar, la proteccion exclusiva que ésta prevé para las
indicaciones geogréficas que identifican productos agricolas y vitivinicolas, incluyendo las
bebidas espirituosas.

En sintesis, la extension de la proteccion especial prevista multilateralmente en el
articulo 23 para las indicaciones geogréficas que identifican vinos y bebidas espirituosas al
resto de los productos agricolas, y la tipificacién de la evocacion o la simple alusion a una
indicacion geogréfica protegida como una infraccion a los derechos del titular de ese
nombre, constituyen dos de las disposiciones “plus” en relacién con el piso normativo
multilateral de la OMC. Concretamente, las indicaciones geograficas del Anexo no podran
ser utilizadas para identificar productos que no sean originarios del lugar designado, no
siendo necesario demostrar para ello que induce a error al consumidor respecto de su
verdadero origen. En consecuencia, la obligacidn existe aun cuando el consumidor conozca
fehacientemente el origen del producto. Por esta razon, este compromiso resulta ser mas
restrictivo que las obligaciones multilaterales, en tanto el articulo 22 del ADPIC otorga una
proteccion general que implica la posibilidad de impedir la utilizacion de un nombre, sélo si
dicho uso induce a error al consumidor respecto del verdadero origen o si tal uso constituye

un acto de competencia desleal (ADPIC, art. 22.2.a y b).

1.2.2 Nivel de Proteccion Especifico. Hasta aqui el nivel de proteccion general que
implica que los nombres listados ya no pueden ser utilizados como nombres genéricos en
ninguno de los dos bloques (Ghiotto & Echaide, 2020, p. 104), dado que las Partes reconocen
mutuamente los derechos exclusivos de uso a los titulares de esas indicaciones geograficas.

No obstante, se contempla un nivel especifico de proteccion para algunos casos en
los que no se reconocen esos derechos exclusivos, limitando asi la proteccidn plena. Estos
niveles especificos de proteccion, contemplan, por ejemplo, la relacion de indicaciones
geograficas europeas que resultan idénticas a marcas comerciales del MERCOSUR o bien
los casos de homonimia, considerando asi los derechos de los usuarios anteriores, es decir,

de aquellos usuarios en MERCOSUR que, amparados en las excepciones del articulo 24 del
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ADPIC?, venian utilizando legitimamente ciertos nombres para identificar a sus productos,
similares o idénticos a indicaciones geograficas europeas protegidas (Blasetti, 2020, p. 6).

Esta proteccion especial implica entonces la coexistencia de las indicaciones
geograficas protegidas del Anexo con marcas comerciales prexistentes; la relacién con
nombres de una variedad vegetal o una raza animal; con un término individual de uno
multicomponente protegido como indicacion geogréfica; con los términos genéricos; las
traducciones y las indicaciones geograficas homoénimas (Acuerdo de Asociacion
MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, art. 35).

No obstante, es pertinente adelantar, antes del analisis en detalle, que si bien fueron
acordadas estas disposiciones que en principio permitirian la continuidad de uso de los
nombres en conflicto, contemplando en cierto modo las excepciones del articulo 24 del
ADPIC, las mismas no fueron consideradas al momento de resolver los casos mas
conflictivos de la negociacion. La mayoria de ellos, que involucran denominaciones
emblematicas -nombres genéricos en MERCOSUR-, fueron resueltos bajo un criterio caso
a caso y no se siguieron las previsiones especificas acordadas. En consecuencia, algunos de
esos nombres deberan ser abandonados progresivamente en los paises del MERCOSUR, es
decir, bajo la modalidad phasing-out, en un lapso de tiempo de entre 7, 10 y 12 afios
(Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual,
2019, Anexo 1), plazos que, segun la Cancilleria argentina, permitiran la redenominacion
de los productos y su posicionamiento en los mercados (Ministerio de Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Culto de Argentina, 2019, p. 15).

8 Como fuera abordado en el capitulo especifico dedicado a la normativa internacional, en el articulo 24 del
ADPIC se prevén diversas excepciones a la proteccion de las indicaciones geogréficas, es decir, situaciones en
las que los miembros de la OMC no estan obligados a darle proteccién a una indiccion geogréfica. Estas
excepciones adquieren especial importancia a la luz de la proteccion adicional de las indicaciones geogréficas
relativas a vinos y bebidas espirituosas, en tanto los Miembros no estan obligados a prestar proteccion a una
indicacién geogréafica cuando se haya convertido en el término comun o genérico para identificar un producto,
o en el caso de que un término haya sido registrado previamente a la entrada en vigor del ADPIC, como marca
de fabrica o de comercio (ADPIC, art. 24).
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1.2.2.a Términos Genéricos. EI Acuerdo permite la continuidad de uso de los
términos genéricos que identifiquen a un bien en el territorio de una Parte, a pesar de que
sean idénticos a una indicacion geogréfica protegida en la otra Parte (Acuerdo de Asociacion
MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, art.35.6). A pesar de
ello, al momento de negociar la coexistencia de los términos genéricos del MERCOSUR con
indicaciones geograficas europeas esta disposicién no fue considerada y, en consecuencia,
los paises del bloque regional deberan abandonar progresivamente algunos nombres de uso
comun que son idénticos o contienen indicaciones geograficas europeas.

Uno de los casos emblematicos por la notoriedad del nombre es el de “Roquefort”,
que debera abandonarse, aunque con plazos que difieren de un pais a otro®: Brasil y Uruguay
deberan eliminarlo progresivamente en un lapso de 7 afios (Acuerdo de Asociacion
MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, Anexo Il, pag. 9),
mientras que Argentina y Paraguay deberan hacerlo inmediatamente a partir de la entrada en
vigor del Acuerdo.

La denominacién “Grana”, nombre genérico que en MERCOSUR es usado para
identificar un tipo de queso, deberad abandonarse progresivamente en Argentina, aunque en
el territorio de Brasil, podra continuar utilizandose (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-
UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, art. 35.9).

Otro caso es el de “Cognac”, que se permite la continuidad de uso en MERCOSUR
durante 7 y 12 afios a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, pero cumplido esos plazos
debera abandonarse (OCLA, 2019). Solo aquellos productos procedentes de Francia podran
utilizar en sus etiquetas esa indicacidén geografica (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-
UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, Anexo II, pag. 11).

Otros términos genéricos deberan abandonarse también, en virtud de ser idénticos a
la traduccidn de su idioma original de una indicacién geogréafica europea protegida, como se

vera mas adelante.

% Es pertinente aclarar que, en MERCOSUR, mediante el “Reglamento Técnico MERCOSUR sobre identidad
y calidad del Queso Azul”, los paises acordaron abandonar del uso de las denominaciones “Queso Gorgonzola”
0 “Queso Roquefort”, para identificar diversos tipos de quesos. Sin embargo, tales denominaciones constituyen
nombres genéricos de uso comdn que, amparados en las excepciones del ADPIC, pueden continuar
utilizandose.



Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Econémicas ( j

Escuela de Estudios de Posgrado \JIINYS

1.2.2.b Nombres Homénimos. Las disposiciones acordadas prevén los casos de
homonimia, al permitir la coexistencia entre indicaciones geograficas idénticas (Acuerdo de
Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, art.35.8).
No obstante, del mismo modo que ocurrié con algunos genéricos, los casos de homonimia
no fueron resueltos siguiendo esta disposicion. De nuevo, el criterio seguido fue el de caso
a caso. Del listado de las indicaciones geograficas para las que MERCOSUR solicit6
proteccion, dos denominaciones ejemplifican esta situacion, “Rioja de Argentina” y “Rivera
de Uruguay”, homoénimos de las indicaciones geograficas protegidas espafiolas “Rioja” y
“Ribera del Duero”.

En el caso de homonimia entre las indicaciones geogréaficas “Rioja de Argentina” y
“Rioja”, se resolvid que la denominacion espafiola no gozaré de proteccion en el territorio
de Argentina y, reciprocamente, la indicacion geogréafica argentina no gozara de proteccion
en la UE (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad
Intelectual, 2019, Anexo I, p. 7). Sin embargo, en el territorio del resto de los paises de
MERCOSUR, el compromiso es el de proteger la indicacion geografica europea. De esta
manera, productos que lleven la marca comercial argentina no podran circular libremente
dentro del territorio del MERCOSUR en virtud del compromiso del resto de los paises del
blogue de brindar proteccion a la indicacion geogréafica europea.

La importancia que la UE le atribuye a la proteccién de las indicaciones geograficas
se evidencia en la resolucion que han tenido estos casos conflictivos. De hecho, en 2018,
paises miembros del Parlamento Europeo habian manifestado su preocupacion por las
indicaciones geogréaficas y las denominaciones de origen de la UE que aln no tenian
garantizado el reconocimiento por parte de los paises de MERCOSUR, especialmente sobre
la denominacion “Rioja”, solicitando a la Comision Europea que informara sobre los
progresos realizados en las negociaciones (Herranz Garcia, Mato, & Valcéarcel Siso, 2018).

Segun el entonces comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, Phil Hogan,
en referencia a la homonimia entre denominaciones del MERCOSUR con indicaciones
geogréficas europeas, se aplicaria la politica de la UE, segun la cual, para que un nombre
homdnimo pueda gozar de proteccion, no deberia inducir erroneamente al consumidor a

creer que los productos proceden de otro territorio, aunque el nombre sea exacto en lo que
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se refiere al origen, la region o el lugar de procedencia. Este enfoque, es el que aplica la UE
a sus propias indicaciones geogréficas, y es el que rige todos los acuerdos negociados por el
bloque con sus socios comerciales (Lopez, 2018).

El caso de “Rivera”, al momento en que este trabajo estaba siendo escrito, estaba
pendiente de resolucion, aunque es de esperar que tenga un desenlace similar al de “Rioja”.
De hecho, la Comisidn Europea reconoci6 haber recibido declaraciones de oposicion de los
interesados de la UE a la proteccion de la indicacién geografica uruguaya, quienes
argumentaron que ésta podria inducir a error al consumidor (pese a que no se escriben del
mismo modo), y hasta el propio comisario de Agriculturay Desarrollo Rural europeo, sefialo
que la posicidn seria la misma que para el caso de “Rioja” (Lopez, 2018).

1.2.2.c Marcas Comerciales. Las disposiciones acordadas impiden el registro de una
marca comercial para el mismo producto o similar, siempre que la solicitud de registro de la
marca ocurra después de la solicitud de proteccion de la indicacion geogréafica en el territorio
en cuestion. Por otro lado, se contempla el derecho de los usuarios anteriores en tanto permite
la coexistencia de marcas comerciales existentes con las indicaciones geograficas protegidas
en el marco del Acuerdo, es decir, se acuerda proteger las indicaciones geogréaficas del
listado, aun cuando exista una marca comercial previa (Acuerdo de Asociacion
MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, Art. 35.3). Esto
constituye una novedad para las legislaciones de los paises del MERCOSUR, que
necesariamente llevara a la necesidad de modificar las normas nacionales (Aoun et. al, 2020,
p. 31), dado que, segun la normativa ADPIC, no existe la obligacién de brindar proteccion a
una indicacion geogréfica si esta coincide con una marca comercial previa.

Sin embargo, de igual modo en que ocurre con los términos genéricos, hubo algunos
casos problematicos a la hora de negociar la coexistencia de marcas comerciales del
MERCOSUR con indicaciones geograficas europeas. Ejemplo de ello fue el de la marca
“Toro” de Argentina, en el que la coexistencia con la indicacion geografica “Toro” de
Espafia no fue posible en virtud de desacuerdos entre las Partes. De este modo, la
denominacion europea no gozard de proteccion en territorio argentino (Acuerdo de
Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, Anexo I,
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pdg. 7), aunque si en el resto de los paises de MERCOSUR. Nuevamente, como
consecuencia de ello, productos argentinos identificados con la marca comercial “Toro”, no
podran ingresar ni circular por el territorio de los paises de MERCOSUR, en virtud del
compromiso de éstos de proteger la indicacion geogréafica espafiola. En otras palabras, al no
permitirse la coexistencia entre la marca comercial argentina y la indicacion geografica
espafiola, en el territorio de Brasil, de Paraguay y de Uruguay, la denominacion europea
gozaré de la proteccion general y absoluta, mientras que los productos identificados con la
marca comercial argentina no podréan circular en el mercado del resto de los paises de
MERCOSUR.

Otro caso, pero con una resolucion diferente, destacado por el gobierno paraguayo
como un logro de la negociacion (Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, 2019, p.
4), es el de la marca comercial Cerveza “Munich de Paraguay”, que podra coexistir con la

indicacion geografica alemana “Mdunchener Bier”, aunque solo en territorio paraguayo.

1.2.2.d Variedades Vegetales y Razas Animales. En relacion con los nombres que
identifican una variedad vegetal o una raza animal, se contempla la continuidad de uso pese
a que sean identicos a indicaciones geograficas protegidas (Acuerdo de Asociacion
MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, Art. 35.4). Sin
embargo, pese a esta disposicion de caracter general, en el Apéndice al Anexo Il solo se
listan 15 nombres que se usan en MERCOSUR, para identificar variedades vegetales y razas
animales para las que no se puede solicitar su proteccion como indicacidn geografica y que,
en consecuencia, podran continuar utilizadndose. Aquellos no listados en el Apéndice deberan
abandonarse (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad
Intelectual, 2019, Anexo 11, p. 24).

Ejemplo de ello, son las denominaciones “D"Agen” y “Ciruela D"Agen”, no
incluidas en el Apéndice y que, a pesar de la disposicion general que permitiria la
continuidad de uso, deberan abandonarse en determinado plazo de tiempo luego de la entrada

en vigor del Acuerdo. Ambas denominaciones, que en Argentina identifican una variedad
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de uva®® destinada a la industria del desecado?!, coinciden con uno de los componentes de la
indicacion geografica francesa “Pruneaux d’Agen”. La resolucion dada para este caso fue la
continuidad de uso del nombre de la variedad de uva en Argentina, es decir, la coexistencia
con la indicacidn geografica europea, aunque solo por un periodo de 10 afios a partir de la
entrada en vigor del Acuerdo. Cumplido ese plazo, su uso debera discontinuarse (Acuerdo
de Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, Anexo
I, pag. 8).

Resoluciones similares ocurrieron con otras variedades de uva destinadas a la
produccion vinica, en su mayoria utilizadas en Brasil. Una de ellas es la uva “Bord6”*? que,
en virtud de la proteccion de la indicacion geogréafica francesa “Bordeaux”, s0lo podra usarse
en el territorio brasilefio durante un maximo de 7 afos a partir de la entrada en vigor del
Acuerdo, luego su uso debera abandonarse (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-UE.
Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, Anexo Il, pag. 9). Lo mismo ocurre con la
denominacion “Margot”*3, que identifica una variedad de uva en el territorio brasilefio, que
debera abandonarse luego de 5 afios, en virtud de la proteccion de la indicacion geografica
francesa “Margaux” (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre
Propiedad Intelectual, 2019, Anexo II, pag. 22).

Las denominaciones “Prosecco/Proseco”, que identifican una variedad de vid,
podran continuar utilizandose en el territorio de Argentina y Paraguay durante un maximo
de 5 afios y, en el territorio de Brasil, durante un maximo de 10 afios a partir de la entrada
en vigor del Acuerdo. Cumplidos esos periodos deberan abandonarse en virtud de la
proteccién de la indicacion geografica europea “Prosecco” (Acuerdo de Asociacion
MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, Anexo IlI, p. 14).

10 ww.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/revista/ediciones/39/cadenas/Frutas_ciruela_deshidratada.htm

11 El ciruelo d'Agen es uno de los cultivos mas importantes de la provincia de Mendoza (Argentina) y, en
especial, de su region sur, donde da lugar a otro rubro econémico fundamental: la industria del desecado, ver
https://inta.gob.ar/documentos/momento-oportuno-de-cosecha-de-la-ciruela-dagen.
2ww.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/uva_para_processamento/arvore/ CONT000g5f8cou802wx50k0bb4sz
wyx060i6.html

13 Margot es una variedad de uva roja usada para la elaboracion de vinos de mesa. Es el resultado del cruce de
una uva fina, el Merlot, de la region de Burdeos en Francia, y otro hibrido, el Villard Noir. Disponible en
https://www.embrapa.br/en/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/1127/uva-brs-margot
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Otro caso similar es el de “Tokaj / Tokaji /Tocai” que, si bien no es una variedad de
uva, se lo utiliza para identificar un tipo de vino en el territorio de Argentina y Brasil. La
resolucion en este caso fue también la eliminacion progresiva en un lapso de 5 afios, en virtud
de la proteccion de la indicacion geogréfica hingara “Tokaj/Tokaji” (Acuerdo de Asociacion
MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, Anexo II, pag. 11).

Una resolucion diferente, tuvieron los conflictos con la denominacion “Charolais”,
que en Uruguay identifica un tipo de raza vacuna (Ministerio de Relaciones Exteriores de la
Republica Oriental del Uruguay, 2019, p. 12), y con las denominaciones “Charolés” y
“Charolez”, que en Brasil identifican un producto derivado de la raza animal “Charolais”.
En todos los casos, podran continuar siendo utilizadas incondicionalmente, pese a la
proteccion de la indicacion geografica francesa “Boeuf de Charolles” (Acuerdo de
Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, Anexo I,
p. 25).

De igual modo que ocurre con las marcas comerciales, en el caso de los nombres de
variedades vegetales o razas animales, si bien la disposicion acordada permite la continuidad
de uso de las denominaciones en conflicto, el principio general solo rige para las
denominaciones listadas en el Apéndice al Anexo Il (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-
UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, Anexo II, p. 25). El resto de los
nombres que identifican variedades vegetales o razas animales en MERCOSUR, deberan

abandonarse progresivamente segln cada caso.
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3.2.2.e Componente Individual de un Término Multicomponente. Se contempla la
continuidad de uso de un componente individual (utilizado para identificar un producto), que
al mismo tiempo es parte de un término multicomponente protegido como una indicacién
geografica. La prevision para estos casos es la de brindar proteccion sélo a la indicacion
geografica compuesta (término multicomponente), permitiendo la continuidad de uso del
término individual (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre
Propiedad Intelectual, 2019, art. 35.5). Del mismo modo que ocurre con las variedades
vegetales y las razas animales, en el Apéndice al Anexo Il se listan los componentes
individuales del MERCOSUR vy de la UE, que no seran protegidos como indicacion
geografica, permitiéndose la continuidad de su uso (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-
UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, Anexo I, p. 24).

Uno de ellos es la denominacion “Emmental”, incluida en la lista de la UE que, pese
a la proteccion de la indicacion geografica francesa “Emmental de Savoie” (Acuerdo de
Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, Anexo I,
p. 8), podra continuar siendo utilizada en los paises de MERCOSUR, como un nombre
genérico que identifica un tipo de queso.

Lo mismo ocurre con la denominacion “Whisky”, en MERCOSUR un nombre
genérico que identifica un tipo de bebida alcoholica, que podra continuar usdndose pese a la
proteccion de las indicaciones geogréaficas “Irish Whisky” y “Scotch Whisky” (Acuerdo de
Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, Anexo I,
pp. 11y 17), no pudiendo ser protegida como una indicacién geografica.

Sin embargo, tal como ocurri6 con las marcas comerciales y las variedades vegetales
0 razas animales, este criterio general no se aplicé en todos los casos por igual. Ejemplo de
ello son las denominaciones “Grana” y “Tipo Grana Padano” a las que se hiciera referencia
anteriormente. En este caso, en virtud de la proteccion de la indicacion geogréfica italiana
“Grana Padano”, mientras que para Argentina se acordd la eliminacién progresiva en un
periodo de 7 afios a partir de la entrada en vigor el Acuerdo, para Brasil tuvo una resolucion
diferente como se mencionara, y los usuarios de la denominacion “Grana” podran continuar
haciéndolo para identificar sus productos (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-UE.
Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, Anexo Il, p. 12). En este caso también, la
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circulacion intra bloque se vera bloqueada dado que productos procedentes de Brasil con la
denominacién “Grana” no podran circular por el territorio de los paises de MERCOSUR,
una vez cumplido los plazos para el abandono de su uso, momento en que deberdn

obligatoriamente brindar proteccion a la indicacion geogréfica europea.

1.2.2.f Traducciones. Se acord6 la continuidad de uso de aquellos términos idénticos
a la traduccidn de una indicacién geografica protegida en el marco del Acuerdo (Acuerdo de
Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, art. 35.7).
No obstante, estas disposiciones quedarian sin efecto en virtud de la prohibicion de uso de
una indicacion geografica protegida aun cuando la denominacion sea una traduccion de un
nombre protegido, a la que se hiciera referencia anteriormente en el punto 1.2.1 (Acuerdo de
Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, art.
X.35.2.b). Del mismo modo, ocurre con un nombre que es una traduccion de una indicacion
geogréfica protegida, dado que, a la luz de la disposicion de la “proteccion general”
acordada, contempla la simple evocacidn como una infraccion a los derechos de los
propietarios de una denominacion protegida.

En sintesis, la mayoria de las indicaciones geogréaficas de la UE seran reconocidas a
partir de la entrada en vigor del Acuerdo Y, otras, coexistiran con denominaciones utilizadas
en MERCOSUR que deberan ser eliminadas progresivamente transcurrido cierto periodo de
tiempo (phasing-out), momento en el que las indicaciones geograficas europeas terminaran
por alcanzar la proteccién absoluta. De este modo, la imposibilidad de ejercer el derecho a
la continuidad de uso de los términos genéricos o las marcas prexistentes al Acuerdo,
previsto en las excepciones del ADPIC e incorporado en las respectivas legislaciones
nacionales de los paises del MERCOSUR, constituye otra de las concesiones mas
importantes a la UE (Blasetti, 2020, p. 7).

Todo ello pone en evidencia que los paises del MERCOSUR accedieron a la
demanda europea, en tanto cedieron a las excepciones del articulo 24 del ADPIC. Si bien el
Acuerdo de alguna manera incorpora estas excepciones, no lo hace exactamente en los
términos que establece el acuerdo multilateral, en tanto los paises se obligan a proteger las

indicaciones geograficas europeas, aun cuando sean idénticas a una marca comercial, un
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término genérico, o un nombre de una variedad vegetal o raza animal en MERCOSUR. Es
decir, mientras que el ADPIC exime a sus Miembros de otorgarle proteccion a una indicacion
geografica cuando exista una marca anterior o bien esa denominacion haya devenido en
genérica, las disposiciones acordadas en el marco del Acuerdo con la UE permiten la
coexistencia de esos nombres. Todo ello refleja, ademas, el espiritu de la normativa europea,
evidenciando, nuevamente, la extrapolacion de la legislacion comunitaria que la UE imprime

en la mayoria de sus acuerdos comerciales.

1.2.3 Nivel Especifico de Proteccion para Nueve Indicaciones Geograficas.

Finalmente, se contemplan nueve “casos particulares” de indicaciones geograficas
europeas protegidas, que en MERCOSUR son nombres genéricos de uso corriente, para las
que se define un nivel especifico de proteccion, es decir, no gozan de una proteccion plena
y absoluta (Blasetti, 2020, p. 8), sino que es limitada por la continuidad de uso - aunque
restringida al cumplimiento de ciertos requisitos-, de los términos genéricos en los paises de
MERCOSUR (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad
Intelectual, 2019, art. 35.9). Ellas son: “Geni¢vre/Jenever”; “Queso Manchego”;
“Grappamiel”; “Steinhdger”; “Parmigiano Reggiano™; “Fontina”; “Gruyere”; “Grana” y
“Gorgonzola” (Ghiotto & Echaide, 2020, p. 104).

El nivel especifico de proteccion obedece, nuevamente, al llamado principio de
derechos adquiridos, que se concede a los productores previamente identificados que,
amparados en las excepciones del ADPIC, venian utilizando esos nombres para denominar
sus productos (Comision Europea, 2019b, p. 16). En estos casos, los productores de
MERCOSUR que deberan registrarse en una lista de “usuarios anteriores” O prior users,
podran continuar usando esos nombres bajo la “clausula de abuelo”*. Segiin De Angelis y
Medina Pérez, las disposiciones para estos nueve casos particulares, son fruto de las

negociaciones entre los dos blogues que, mas alla de los compromisos para el

14 La clausula de abuelo, en el marco de las disposiciones del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio) y de otros acuerdos comerciales, permite a los signatarios mantener la legislacion
nacional que estaba en vigor antes de la firma del Acuerdo, aunque sea incompatible con determinadas
disposiciones del mismo. Ver “Acuerdo UE-MERCOSUR: reconocimiento mutuo de cientos de productos
alimenticios protegidos”, 2019.
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reconocimiento de las indicaciones geogréaficas protegidas, han considerado la existencia de
bienes que se han producido durante décadas en los paises del MERCOSUR, a menudo por
inmigrantes de paises europeos (2020, p. 111).

De esta manera, siempre que cumplan con determinados requisitos, los “usuarios
anteriores” formaran parte de una lista de cada Estado Parte del MERCOSUR (Acuerdo de
Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, art. 35.9,
nota al pie, p. 14), que los habilitara para continuar usando esos nombres®®.

Sin embargo, no todas las denominaciones seran consideradas términos genéricos en
los cuatro Estados Parte del MERCOSUR. Es decir, la solucion acordada para los nueve
casos especiales no se aplica en todos los paises del bloque del mismo modo, dado que el
enfoque para la resolucion de estos conflictos fue bilateral (Blasetti, 2020, p. 8) vy, en
consecuencia, muchos productos identificados con esos nombres genéricos solo podran
comercializarse en el territorio de uno o dos paises de MERCOSUR, impidiéndose
nuevamente, la libre circulacién intra zona en el territorio de los paises en los que no se
acordo la continuidad de uso.

Por ejemplo, “Queso Manchego”, que en la UE es una indicacion geogréafica
protegida y en MERCOSUR es el nombre genérico que identifica un tipo de queso, solo
podra continuar usandose en el territorio de Uruguay por los usuarios registrados en la lista
de ese pais. Del mismo modo ocurre con la denominacion “Grapamiel/Grappamiel”,
genérico en MERCOSUR que, pese a la proteccion de la indicacion geografica europea
“Grappa”, podra continuar utilizandose solo en territorio uruguayo (Acuerdo de Asociacion
MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, p. 19), mientras que,

15 Dichas listas comenzaron a elaborarse en los paises de MERCOSUR en 2020, a través de consultas publicas
en las que se establecian los requisitos o condiciones para la inscripcion. En Argentina, a través del Ministerio
de Agricultura, Ganaderia y Pesca, se realizd la consulta pablica en el mes de mayo de 2020, ver
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229919/20200528; en Brasil, a través del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Abastecimiento, en julio, ver https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1-de-8-
de-julho-de-2020-265866468; en Paraguay, la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual de Paraguay
(DINAPI) dio apertura al registro de usuarios previos en el mes de junio de 2020, ver
https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/assets/orden-publicacion/prior-users.pdf; y, finalmente en Uruguay, el
Ministerio de Relaciones Exteriores realizé el llamado publico en junio de 2020, para la inscripcion en el
listado de usuarios previos de ese pais, ver Comunicado de Prensa N°51/20, Acuerdo de Asociacion Estratégica
MERCOSUR - UE: llamado a inscripcion de usuarios previos - indicaciones geogréficas, 03/06/2020,
disponible en https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/acuerdo-
asociacion-estrategica-mercosur-ue-llamado-inscripcion-usuarios.
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en Argentina y Brasil, “Grapa” y “Grappa”, deberdn eliminarse progresivamente en un
periodo de 7 afios luego de la entrada en vigor el Acuerdo (Acuerdo de Asociacion
MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, Anexo II, p. 15). Es
decir, transcurrido ese tiempo, el permiso de uso sélo sera para el territorio uruguayo, por lo
que productos que lleven en su etiqueta “Grapamiel/Grappamiel” o “Queso Manchego”, no
podran ingresar o circular en el territorio del resto de los paises de MERCOSUR, en virtud
del compromiso de éstos de proteger las indicaciones geograficas europeas.

Lo mismo ocurre con las denominaciones “Steinhdger”, “Grana” y “Gorgonzola”,
todos términos genericos en MERCOSUR pero que en la UE son indicaciones geograficas
protegidas. Estas s6lo podran continuar siendo usadas en Brasil, por los productores y/o
comercializadores inscriptos en el listado de usuarios anteriores de ese pais. El resto de los
paises de MERCOSUR, deberan proteger las indicaciones geograficas europeas (Acuerdo
de Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, pp. 19y
21) y, en consecuencia, productos identificados con alguno de esos nombres, no podran
circular en el resto de los paises de MERCOSUR, pudiendo ser comercializados sélo en el
territorio de Brasil.

En el caso de “Geniévre/Jenever”, la proteccion de esta indicacion geografica
europea no impedira que los usuarios anteriores de Argentina y Brasil puedan continuar
utilizando las denominaciones “Ginebra” y “Genebra” respectivamente (Acuerdo de
Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, p. 18). Es
decir que, productos identificados con esos nombres, solo tendran libre circulacién en
Argentina y Brasil, no siendo asi en el territorio de Paraguay y Uruguay, que deberan
proteger a la indicacion geogréafica europea.

Las Unicas denominaciones que podran circular libremente en el territorio de los
cuatro paises del MERCOSUR, son “Fontina” y “Gruyére”, dado que podran continuar
utilizdndose como nombres genéricos para identificar productos en MERCOSUR. Ademas,
en el caso de Uruguay, se incluye a los usuarios de las denominaciones “Gruyerito” y
“Gruyer” (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad
Intelectual, 2019, pp. 20-21).
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Finalmente, la proteccion de la indicacion geografica europea ‘Parmigiano
Reggiano”, no impedira el uso del término genérico “Parmesdo” en el territorio de Brasil y
“Parmesano” en Argentina, Paraguay y Uruguay. Del mismo modo ocurre con la
denominacion “Reggianito”, para la que se acordd la continuidad de uso en el territorio de
Argentina, Paraguay y Uruguay (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX]
sobre Propiedad Intelectual, 2019, p. 19). Vale aclarar que esta disposicion impide también
la libre circulacion intra MERCOSUR dado que productos que lleven en su etiqueta la
denominacion “Parmesdo” sélo podran circular por el territorio de Brasil, y lo mismo ocurre
con la denominacion “Parmesano”, en el territorio de Argentina, Paraguay y Uruguay.

En sintesis, los nueve casos particulares no son excepciones sino indicaciones
geograficas que no gozan de una proteccion plena o absoluta, si no acotada por su uso como
nombres genéricos en alguno de los paises de MERCOSUR, aunque s6lo por los productores
o comercializadores registrados en las listas nacionales de “usuarios anteriores”. En
consecuencia, los titulares de los derechos de las indicaciones geograficas europeas no gozan
de un derecho exclusivo dado que ello colige con el derecho de un usuario anterior de algin
pais de MERCOSUR. Aquellos usuarios que no estén incluidos en las listas, no podran
continuar usando estas denominaciones para identificar sus productos, debiendo
redenominarlos. Dicho en otras palabras, la proteccion de las indicaciones geogréficas
europeas no invalida el uso de esas nueve denominaciones como nombres genéricos, aunque
ello s6lo ocurre en el territorio de alguno de los paises de MERCOSUR, y sélo para un
namero acotado de usuarios que cumplan con determinados requisitos.

Como resultado de ello, la libre circulacion en MERCOSUR, de los productos
identificados con esos nombres, en la mayoria de los casos, no es posible. Su
comercializacion solo es factible dentro del territorio del Estado Parte expresamente
mencionado en cada caso. Asi, de los nueve ‘“casos particulares”, s6lo dos de ellos tienen
libre circulacion intra zona, “Fontina” y “Gruyere”, y el resto tiene una circulacion
restringida al pais de origen, pudiendo en algunos casos circular en el territorio de otro socio,

pero no la libre circulacion intra blogue.
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De todos modos, a sabiendas de la importancia de las indicaciones geograficas en la
politica agricola europea®®, los paises d¢ MERCOSUR consideraron como un importante
logro de la negociacion, la proteccion especial para los nueve casos particulares, dado que
permite que muchos productores puedan continuar usando esos nombres con los que
histéricamente han identificado a sus productos. Asi lo destacé el gobierno uruguayo al
sefialar que, a pesar del reconocimiento de las denominaciones “Parmiggiano Reggiano”,
“Gruyere”, “Fontina”, “Manchego”, “Grappamiel/Grapamiel”, como indicaciones
geograficas europeas, los productores de ese pais podran continuar usandolas sin limites
(Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Oriental del Uruguay, 2019, p. 12).

Las diferencias en los plazos, asi como en los “permisos” de uso para cada
denominacion, evidencian la modalidad de negociacion bajo el “caso a caso”, es decir, la
negociacion bilateral de cada uno de los Estados Partes del MERCOSUR vis a vis la UE.
Ello asi dado que, como fuera sefialado en la introduccion de este trabajo, no existe
practicamente normativa armonizada en MERCOSUR que hubiera permitido una proteccion
regional de los nombres en cuestion, posibilitando, ademas, llevar una negociacion bloque a
blogue. Como consecuencia de ello, esta negociacion bilateral ocurrié sobre la base de la
legislacion nacional de los paises del MERCOSUR vy del estatus que cada indicacion

geografica tiene en cada uno de ellos.

1.3 Medidas en Frontera

Los negociadores europeos han presionado a los gobiernos sudamericanos para que
adopten una normativa mas rigida en materia de indicaciones geograficas, especialmente en
lo que se refiere a la creacion de mecanismos de control externo similares a los de la UE
(Marie-Vivien et al. 2018, como se cita en Niederle, P; Wilkinson, J.; Mascarenhas, G., 2019,
p. 169). Las medidas en frontera, es decir, la suspension del despacho en frontera de bienes
infractores de derechos de propiedad intelectual, es un aspecto que ha sido incorporado en

multiples acuerdos comerciales de la UE. Ello evidencia la importancia que los europeos le

16 European Commission, “Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs)
and traditional specialities guaranteed (TSGs)”, disponible en https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/a7281794-7ebe-11ea-aea8-01aa75ed71al/language-en
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adjudican a las indicaciones geograficas, al incluirlas dentro del &mbito de mercancias que
pueden ser consideradas infractoras, con la consecuente suspensién de su despacho, lo que
implica una ampliacién de las obligaciones establecidas en el ADPIC (Belmar & Guggiana,
2009, p. 9).

De nuevo, el Acuerdo entre el MERCOSUR y la UE no es una excepcion y, en
consecuencia, ademas de los compromisos ADPIC- plus sefialados, ambas partes acordaron
la inclusion de las indicaciones geograficas dentro del articulo “Medidas en Frontera” del
capitulo sobre propiedad intelectual, otra concesion del blogue regional a la UE.

Si bien la seccidn sobre indicaciones geograficas cuenta con disposiciones orientadas
a la aplicacion de medidas de proteccion de las indicaciones geograficas en el marco del
sistema legal de cada Parte (De Angelis & Medina Pérez, 2020, p. 111), el MERCOSUR y
la UE acordaron incluir a las indicaciones geograficas dentro de las medidas en frontera
(Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual,
2019, art. 58). Ello implica el compromiso de las Partes de adoptar e implementar medidas
de control en sus fronteras a fin de garantizar el cumplimiento del nivel de proteccion
acordado, evitando cualquier infraccion a los derechos de los titulares de las indicaciones
geogréficas, quienes ademas podran solicitar a las autoridades aduaneras que suspendan o
detengan mercancias sospechosas de falsificacion (Acuerdo de Asociacion MERCOSUR-
UE. Capitulo [XX] sobre Propiedad Intelectual, 2019, art. 58). De este modo, es
responsabilidad de la aduana del pais importador, evitar cualquier infraccion a los derechos
de los titulares de esos nombres. EI compromiso ADPIC- plus es precisamente la inclusion
de las indicaciones geograficas dentro de los bienes 0 mercancias que pueden ser objeto de
infraccion y que, en virtud de ello, sea posible adoptar medidas en frontera, tales como la
incautacion de dicha mercancia, obligacion no prevista en la normativa multilateral en el
ambito de la OMC.

Para la UE este es uno de los aspectos mas importantes alcanzados en la negociacion,
que destaca que la proteccion de las indicaciones geograficas se vera reforzada por la
posibilidad de defender esos derechos a traves de medidas adoptadas por los funcionarios de

aduanas en la frontera (Comision Europea, 2019b, p. 16).
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Segun Blasetti, este compromiso es dificil de aplicar para el MERCOSUR, dado que
no cuenta con normativa regional armonizada sobre medidas de ejecucion en frontera, sélo
previstas en las legislaciones nacionales, por lo que el control del cumplimiento de la
legislacién en materia de proteccién de las indicaciones geograficas caera bajo la drbita de
las aduanas de cada pais (Blasetti, 2020, p. 6). Ademas, es preciso considerar el alto nimero
de indicaciones geograficas de la UE protegidas en el marco del Acuerdo, situacion que
complejiza ain més la adopcién de medidas de control en frontera compromiso que sera

dificil de cumplir por parte de los paises del MERCOSUR.
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Conclusiones

La identificacion de productos agroalimentarios con el nombre de su origen
geografico, es una practica que se remonta a los tiempos de la Revolucién Industrial. Ello
generd la aparicion de normas legales de proteccion para esos hombres, que evolucionaron
de modo diverso en los distintos paises, hasta alcanzar la categoria de derechos de propiedad
intelectual.

Antes de la adopcion del Acuerdo ADPIC, las indicaciones geograficas fueron
incluidas en distintos tratados plurilaterales como la “Convencion de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial (1883)”, el “Arreglo de Madrid Relativo a la Represion de las
Indicaciones de Procedencia Falsas o Engafiosas en los Productos (1891)” y el “Arreglo de
Lisboa Relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional
(1958)”. Sin embargo, sus resultados practicos fueron escasos, bien porque incluian
disposiciones muy generales o bien por contar con un numero reducido de miembros
adherentes.

El Acuerdo ADPIC constituyo el primer tratado multilateral que proporciono, con
arreglo a estandares minimos, una amplia proteccion para las indicaciones geograficas en
términos de sus disposiciones y en el nUmero de paises que se obligaron mutuamente a esa
proteccion. Estas disposiciones fueron el resultado de un complejo y dificil proceso de
negociacion durante La Ronda Uruguay del GATT. No obstante, muchas de las demandas
de los paises promotores de la inclusion de las indicaciones geograficas como una categoria
de propiedad intelectual en el acuerdo multilateral no fueron consideradas, en virtud de lo
cual fueron incluidas como trabajos a futuro en la propia letra del ADPIC, que dispuso
entablar negociaciones a fin de mejorar la proteccion para estas denominaciones.

El debate en torno de esta ampliacion de la proteccion, que ain hoy no esta resuelto,
dividio a los Miembros de la OMC entre quienes pretenden elevar los estandares actuales
frente a quienes bregan por mantener el equilibro de derechos y obligaciones del Acuerdo
ADPIC. La pardlisis de estas negociaciones, contrasta con la considerable actividad sobre
las indicaciones geogréaficas en el marco de los acuerdos comerciales bilaterales y regionales,

que crean multiples regimenes de proteccion, socavando el sistema multilateral.
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La negociacion del Acuerdo de Asociacion entre el MERCOSUR y la UE es un
ejemplo mas de este fendmeno. La UE, ante el estancamiento de las negociaciones
multilaterales y sus intentos frustrados por elevar los estandares de proteccién para sus
indicaciones geogréficas, ha desplegado una estrategia que persigue concretar sus demandas
a través de la negociacion de acuerdos bilaterales, en los que incluye estrictas disposiciones
en materia de proteccidn, préacticamente idénticas a la legislacion comunitaria, siendo,
ademas, disposiciones ADPIC-plus.

El Acuerdo con el MERCOSUR no es una excepcion. Las negociaciones fueron
desequilibradas entre ambos bloques, siendo ello muy notorio en las indicaciones
geogréficas, dado que gran parte de la negociacion no ocurrié bajo la l6gica de bloque a
bloque, si no bajo un enfoque bilateral, es decir, la UE vis a vis cada Estado Parte del
MERCOSUR. Esta situacion le sumé complejidad al proceso negociador, que puso en
evidencia algunas de las fragilidades del MERCOSUR como proceso de integracion
regional.

Precisamente, esta afirmacion es parte de la idea planteada en la hipdtesis directriz
de este trabajo: “Dado que los Estados Partes del MERCOSUR no han desarrollado
normativa armonizada que permita la proteccion regional de las indicaciones geograficas no
fue posible proceder bajo una l6gica de negociacion de bloque a blogue con la UE, debiendo
negociar la letra del Acuerdo sobre la base de la normativa nacional de cada Estado Parte de
MERCOSUR versus la normativa comunitaria”.

Pudo constatarse entonces, que el MERCOSUR no dispone de normativa armonizada
gue permita una proteccion regional efectiva de las indicaciones geogréficas, sea a través de
un registro armonizado o bien de procedimientos de reconocimiento mutuo, por mencionar
algunos ejemplos.

Actualmente, el bloque regional s6lo cuenta con tres normas de las cuales una de
ellas nunca estuvo vigente y otra, tuvo su génesis luego de finalizada la negociacién del
Acuerdo. De ahi que la normativa regional resulte escasa o insuficiente en tanto no ofrece
estandares minimos para la proteccion regional de las indicaciones geogréaficas.

Especificamente, la Decision CMC N°08/95 “Protocolo de Armonizacién de Normas

sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de
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Procedencia y Denominaciones de Origen”, nunca entr6 en vigor dado que no fue
incorporada a los ordenamientos juridicos nacionales de Argentina y Brasil.

La Resolucion GMC N°45/96 “Reglamento Vitivinicola del MERCOSUR” es la
Unica norma regional que se encontraba vigente en el momento en que ocurrieron las
negociaciones. Sin embargo, sélo se ocupa de las indicaciones geogréficas y las
denominaciones de origen para los productos del sector vitivinicola, de un modo bastante
superficial en tanto solo define esas figuras, dejando a cada Estado Parte la libertad de
adoptar, dentro de su ordenamiento juridico nacional, el sistema de proteccion que considere
adecuado.

Finalmente, la Decision CMC N°10/19: “Acuerdo para la proteccion mutua de las
indicaciones geograficas originarias en los territorios de los Estados Partes del
MERCOSUR?”, si bien es la més especifica y desarrollada de las tres, fue sancionada luego
de finalizadas las negociaciones, como apoyo juridico a los paises de MERCOSUR para dar
cumplimiento a los compromisos birregionales acordados.

Contar con normativa armonizada en MERCOSUR habria posibilitado encarar una
negociacion en blogue no sélo por el hecho de que las disposiciones comunes habrian servido
como base para la negociacion de la letra del Acuerdo, sino que, ademas, habria permitido
que las indicaciones geogréaficas del MERCOSUR para las que se solicit6 su reconocimiento
a la UE, contaran con proteccion regional, esto es, que cada indicacion geografica gozara de
la misma proteccion en los cuatro Estados Partes por igual.

Sin embargo, ello no fue posible en virtud de la ausencia de legislacién comun. El
andlisis de los compromisos acordados permite comprobar también la hipotesis directriz, que
refiere a la imposibilidad de llevar adelante una negociacion bloque a bloque. La proteccion
acordada para los nueve “casos especiales”, 0 las disposiciones que contemplan la
coexistencia de las indicaciones geograficas europeas con términos genéricos 0 marcas
comerciales en MERCOSUR, muestran a las claras lo “bilateral” de la negociacion. Las
diferencias en los plazos para abandonar o continuar con el uso de ciertos nombres en cada
Estado Parte del blogue, evidencian la modalidad de negociacion del “caso a caso”, y la

consecuente negociacion bilateral entre cada uno de los MERCOSUR y la UE.
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Posiblemente, a la complejidad de no contar con una norma coman, se agregaron las
diferencias existentes entre los sistemas nacionales de proteccion de cada Estado Parte que
si bien, como fuera analizado en el capitulo especifico, no son irreconciliables, posiblemente
dificultaron los acuerdos para encontrar una posicién comun de cara a la negociacion con
los europeos.

Del anélisis comparativo de las distintas legislaciones nacionales, se destacan
diferencias en las definiciones de indicacion geografica, en el alcance de la proteccién que
otorga cada sistema, en los bienes pasibles a ser protegidos, o en el desarrollo del marco
juridico dedicado a la proteccion de las indicaciones geogréaficas. Por ejemplo, mientras que
en algunos casos se incluyen la indicacion de procedencia, la indicacion geogréafica y la
denominacion de origen como figuras de proteccion, en otros, solo consideran la indicacion
geogréafica y la denominacion de origen o bien, la indicacion de procedencia y la
denominacion de origen.

Otra de las diferencias importantes radica en el &mbito de aplicacién. Mientras que
Argentina contempla a los productos vitivinicolas, agricolas y alimentarios como productos
pasibles de ser identificados con una indicacion geogréafica, Brasil y Uruguay incluyen
también a los servicios, y Paraguay incorpora, ademas, la proteccion de las denominaciones
tradicionales, es decir, aquellos nombres que evocan el territorio, pero que no
necesariamente constituyen términos geograficos (vale aclarar que Brasil también lo hace).

Entonces, la ausencia de normativa armonizada imposibilito proceder bajo una légica
de negociacion birregional, sobre una base legal Unica, asi como poder presentar ante la UE,
un listado Unico de indicaciones geograficas con proteccion regional. Ello quedé demostrado
en los diversos abordajes y regimenes que recibieron los nombres que en MERCOSUR
constituyen términos genéricos, marcas comerciales o nombres homdénimos que son
idénticos a indicaciones geogréaficas europeas protegidas, tales como el término genérico
“Roquefort”; la marca comercial “Toro”, la variedad de uva “D”Agen”, por mencionar
algunos ejemplos.

La hipdtesis secundaria, derivada de la hipétesis directriz, también es corroborada a
través del analisis de los compromisos acordados entre el MERCOSUR y la UE. La misma

afirma que “la implementacién de los compromisos acordados, que constituyen normativa
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OMC-plus, podria impactar negativamente en las relaciones comerciales entre los paises del
MERCOSUR vy en la propia naturaleza del bloque”.

Efectivamente, los acuerdos alcanzados, plasmados en la seccién dedicada a la
proteccion de las indicaciones geograficas, representan compromisos OMC- plus o ADPIC-
plus. En primer lugar, se consagra la “extensién” de la proteccién especial de la que gozan
los vinos y las bebidas espirituosas en el marco de la OMC, al resto de los productos
agricolas, del mismo modo en que lo dispone la legislacion comunitaria de la UE, y que
representa, ademas, una de sus demandas principales en las negociaciones multilaterales. En
segundo lugar, también del mismo modo en que esta plasmado en legislacion europea,
impide el uso no solo de una denominacion protegida acompafada de leyendas tales como
“tipo”, “estilo”, “imitacion” o expresiones similares, como lo prevé el ADPIC, sino que
ademas contempla una amplia gama de comportamientos tales como el “uso indebido”, la
“imitacion” o la “evocacion”, vetando asi cualquier uso directo e indirecto de un nombre
protegido, aspecto no contemplado en la normativa multilateral, que se traduce en una
proteccion extremadamente amplia. En tercer lugar, sobre la base del principio de derechos
adquiridos, se establece un nivel especifico de proteccion que permite la coexistencia de
indicaciones geograficas protegidas con marcas comerciales preexistentes al Acuerdo, o con
nombres de variedades vegetales o de razas animales o con términos genéricos, primando el
derecho de los titulares de las indicaciones geograficas, en tanto el ADPIC, a través de las
excepciones del articulo 24, exime de la obligacion de proteger una indicacion geografica,
cuando ésta sea idéntica a una marca previa o a un nombre que haya devenido en genérico.
El Gltimo ADPIC — plus es el relativo a las medidas de enforcement o de cumplimiento, es
decir, la inclusion de medidas en frontera, destinadas a evitar una infraccion a los derechos
de titulares de una indicacidn geografica protegida.

Es valido destacar, ademas, que estas disposiciones, que representan compromisos
ADPIC -plus, practicamente idénticas a las disposiciones de la legislacion europea,
demuestran una vez mas, la estrategia de negociacién de la UE que consiste basicamente en
la extrapolacion de su normativa comunitaria en la letra de sus acuerdos comerciales,
asegurandose de ese modo, estandares muy elevados de proteccion para sus indicaciones

geograficas en terceros mercados.
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Finalmente, como se mencionara anteriormente, dentro de los compromisos se
acordd una proteccion “no exclusiva” o “no plena” para nueve indicaciones geogréaficas
europeas, que en MERCOSUR constituyen términos genéricos, que estard limitada por la
continuidad de uso por parte de “usuarios anteriores” en los paises del bloque regional
quienes, en virtud del principio de derechos adquiridos, podran continuar identificando sus
productos con esos genéricos, pese a que sean idénticos a indicaciones geograficas europeas
protegidas.

Los compromisos alcanzados implican una gran concesion por parte del
MERCOSUR a la UE, en tanto no solo constituyen normativa OMC-plus, sino lo que es ain
mas importante, los paises del MERCOSUR deberan abandonar varios de los nombres de
uso comun mas emblematicos con los que sus productores han identificado los productos
que comercializan.

Ademas, como se menciona en la hipdtesis derivada, la implementacion de estos
compromisos impactara de modo negativo en estos paises, que deberan resolver una serie de
problemas, derivados también de la falta de una noma comun armonizada. El primer
problema se vincula con el doble estandar a nivel nacional, al que ya se hizo referencia,
generado en virtud de las diferencias entre los distintos regimenes nacionales de proteccion
de las indicaciones geograficas y el resultante del Acuerdo. Ello necesariamente llevara a
una discriminacion, que en algunos casos podrd ser en detrimento de los ciudadanos
nacionales frente a los extranjeros, entre los titulares de las indicaciones geograficas no
contempladas por el Acuerdo, frente a aquellos titulares de denominaciones incluidas en
éste. El segundo problema se vincula con la implementacion de las medidas en frontera.
MERCOSUR no cuenta con instrumentos y/o procedimientos armonizados para realizar los
controles en frontera. En virtud de ello, serd necesario coordinar los trabajos al interior del
blogue para poder lograr implementar estas obligaciones. Finalmente, como resultado
también de la implementacion de los acuerdos alcanzados, estd el problema de la
imposibilidad de la circulacion intra zona, uno de los principios o propdsitos del mercado
comun establecidos en el Tratado de Asuncion. Muchos productos identificados con
nombres idénticos a indicaciones geograficas europeas veran imposibilitada la circulacién

por el territorio de los paises en MERCOSUR, impidiendo su comercializacion. Como fuera
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analizado en el Gltimo capitulo, varias de las soluciones que se dieron a los casos conflictivos
en que un nombre protegido en la UE coincidia con un genérico, una marca comercial o un
nombre homoénimo del MERCOSUR, daran como resultado que muchos productos en
MERCOSUR dejen de circular libremente en virtud del compromiso de los paises de dar
proteccion a una indicacion geografica europea. Por mencionar un ejemplo, un caso
emblematico es el de la marca comercial “Toro” de Argentina que, dada la proteccion
concedida a la indicacién geografica homénima espafiola por parte del resto de los paises
del bloque, no podré circular en el territorio de esos paises.

La solucion que se dio entonces a los casos conflictivos entre nombres idénticos, asi
como el régimen especial para las nueve denominaciones que no se aplica por igual en todos
los paises del MERCOSUR, dificultaran y, en algunos casos impediran la libre circulacion
intra zona, premisa basica de cualquier esquema de integracion regional.

Estas consecuencias se habrian atenuado de haber contado con normativa regional
armonizada que posibilitara una proteccion regional eficaz de los nombres en conflicto. Ello
habria permitido ademds poder negociar en bloque y quiza haber “salvado” alguno de los
nombres mas emblematicos o bien, haber alcanzado los mismos “permisos” de uso 0
regimenes para los cuatro Estados Partes por igual, sin afectar la libre circulacién intra zona.

A modo de sintesis final, como resultado entonces de la negociacién, la UE consiguio
el reconocimiento y la proteccion exclusiva de 355 indicaciones geogréaficas, mientras que
protegera en su territorio 220 indicaciones geograficas del MERCOSUR. Se contempla,
ademas, la coexistencia de indicaciones geograficas protegidas con otras denominaciones de
uso comun en MERCOSUR, basado en el principio de derechos adquiridos, con magros
resultados para el blogue regional dado que, con la entrada en vigor del Acuerdo, debera
renunciar a esos hombres, cuyo uso actual se encuentra amparado por las excepciones del
articulo 24 del ADPIC. En otros casos, si bien se permite la continuidad de uso, se
establecieron plazos para su abandono progresivo (phasing -out solution). Finalmente, la
resolucién que se dio para las nueve indicaciones geogréaficas europeas idénticas a términos
genéricos en MERCOSUR, determind que éstos podran continuar usandose, aunque no en

todos los paises del blogue y s6lo por parte de un grupo de usuarios previos, lo que
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inevitablemente impedira la libre circulacion intra zona de productos identificados con
alguno de estos nombres, impidiendo su comercializacion.

Seré necesario entonces, trabajar en la armonizacion de instrumentos regionales o
normativa comun que permita sortear todos los problemas derivados de la implementacion
de los compromisos del Acuerdo. La superacion de las diferencias de los distintos sistemas
nacionales de proteccion de los paises del MERCOSUR, permitira afianzar el proceso de
integracion regional del bloque, toda vez que ello posibilitard la fluidez en el comercio
regional.

Las negociaciones por el Acuerdo finalizaron, aunque adn quedan cuestiones
pendientes para su entrada en vigor. De todos modos, es valido rescatar, que todo este
proceso negociador con la UE, a la luz de sus resultados, puso en evidencia las dificultades
del MERCOSUR vy de sus Estados Partes, para convenir y acordar criterios comunes en
determinadas areas. Si bien la naturaleza del bloque es interestatal y, en consecuencia,
cualquier accién que se pretenda implementar para el avance del proceso de integracion
requiere de decisiones politicas de los gobiernos, se hace necesario profundizar la
integracion en areas clave a fin de poder enfrentar los desafios internacionales resultantes de

la negociacion de este tipo de acuerdos.
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