CAPITULO III

AMBITO JURIDICO DE PROTECCION DE LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN

3.1 Proteccion de las Denominaciones de Origen en la Ley de
Propiedad Intelectual Ecuatoriana, y el Régimen

Comunitario (Decision 486).

Entendida en su totalidad la figura de las denominaciones de origen, resulta fundamental
determinar la normativa que la rige. Al respecto, y con el afan de realizar un analisis
exhaustivo de la misma, es necesario iniciar citando el mecanismo de proteccion

establecido en la legislacion ecuatoriana, para proseguir con la normativa andina.

Las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia, y las Indicaciones
Geograficas parten de un comin denominador que es el origen geografico, es por ello que
en varios tratados, acuerdos y legislaciones no diferencian estas tres figuras juridicas, en

cuanto a su definicion e importancia.

Sin embargo, esta confusion ocasiona conflictos al momento de determinar el ambito de
regulacion juridica de las mismas, ya que como lo veremos mas adelante, no existe

coincidencia al momento de establecer una proteccion uniforme, por lo cual resulta



indispensable hacer una distincion enfocandonos nuevamente en la definicion de estas

figuras:

Asi: las indicaciones de procedencia solo se refieren al lugar geografico; las
indicaciones geogrdficas hacen relacion al origen geografico como responsable de la
calidad o reputacion de un producto, y finalmente las Denominaciones de Origen
ademas de hacer referencia al origen como determinante de la calidad del producto,
obliga a tomar en cuenta los factores tanto humanos como naturales que intervienen en
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la elaboracion o fabricacion de un producto.

3.1.1 Analisis de la Proteccion otorgada por la Ley de Propiedad Intelectual

ecuatoriana

El 19 de Mayo de 1998, a partir de la publicacion en el Registro Oficial No. 320, entr6
en vigencia la Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador, reconocida como norma

especial en esta materia.

Esta Ley tuvo como base las Decisiones Andinas No. 313 y 344, adoptadas para
proteger y reconocer los derechos de la propiedad Industrial en todos los paises que

conforman la comunidad andina de Naciones.

El reconocimiento y proteccion de las denominaciones de origen, suele estar sujeta a lo
establecido en la legislacion de cada pais, ya que tienen la potestad de crear o establecer
los mecanismos legales necesarios para proteger, registrar, denegar o reconocer

determinada denominacion de origen.

' Flores Marco, La Proteccion Juridica para el Cacao Fino y de Aroma del Ecuador, Universidad Andina
Simoén Bolivar, Primera Edicion, Quito, 2007.
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En este sentido, la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, en el Capitulo X,
denominado “Indicaciones Geograficas”, regula de manera general el régimen de
proteccion a las mismas, estableciendo diferentes aspectos, entre ellos las causales de
prohibicion de registro, las autorizaciones de uso, la duracion del derecho, las

autoridades encargadas, entre otros.

Respecto de la proteccion reconocida por la Ley de Propiedad Intelectual a las
Denominaciones de Origen, resulta basico determinar que en ella, no existe la distincién
doctrinaria entre Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen, sino que
nuestra legislacion confunde estas figuras, reconociendo una proteccion de manera

general, a las Indicaciones Geograficas.

Parte de la doctrina considera a los conceptos de Indicaciones Geograficas y
Denominaciones de Origen como sindnimos, sin embargo como lo analizamos en el
capitulo anterior existen marcadas diferencias entre estas figuras, descartando la

posibilidad de dicha igualdad.

Sin embargo, a mi criterio la legislacion ecuatoriana, al determinar la proteccion a las
mencionadas figuras, las reconoce como sinénimos, ya que recoge el mismo concepto
de denominaciones de origen establecido en la Decision Andina 313, mismo que se

conserva en la Decision 486, y lo define como concepto de Indicaciones Geograficas.

Como lo mencionamos en lineas anteriores, resulta primordial tener una idea clara
respecto de aquello que se pretende proteger a través del registro de una denominacion
de origen, por ello podemos concluir que la legislacion nacional en materia de
Propiedad Intelectual, no le proporciona una proteccion adecuada a esta figura juridica,
ya que la generalidad con que la describe no permite una correcta operatividad de la

misma.
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Es por ello que en el presente estudio resulta oportuno determinar las falencias en las
que incurre la Ley de Propiedad Intelectual respecto de la regulacion de esta materia,
para ello analizaremos el contenido de la Decision 486 de la Comunidad Andina de

Naciones en lo referente a las denominaciones de Origen.

3.1.2 Analisis de la Proteccion en base a la Decision 486 de la Comunidad Andina

A nivel regional, la Decision 486, que entr6 en vigencia el 1 de Diciembre del afio 2000,
se constituye como el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial en la Comunidad

Andina de Naciones (CAN).

En este sentido, la Decision 486, se posiciona como norma de cardcter supranacional
para aquellos paises que conforman la Comunidad Andina, que son: Colombia, Pert,
Ecuador y Bolivia, con el retiro de Venezuela en el afio 2006, se incorpor6é Chile en

calidad de miembro asociado.

En virtud de esta percepcion, en el Titulo XIII, Capitulo I de la Decision 486, se
incorpora legislacion trascendental en materia de Denominaciones de Origen, asi

Iniciamos nuestro analisis citando su contenido.

3.1.2.1 Concepto y Prohibiciones

Como explicamos en el capitulo precedente, la Decision 486 establece una correcta y
completa definicion de lo que se entiende por Denominaciones de Origen, por ello es

indispensable hacer una recapitulacion.

El articulo 201 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, define a las
Denominaciones de Origen como: “Se entendera por denominacion de origen, una
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denominacion geogrdfica constituida por la denominacion de un pais, de una region, o
de un lugar determinado, o constituida por una denominacion que sin ser la de un pars,
una region y un lugar determinado se refiere a una zona geogrdfica determinada,
utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputacion u
otras caracteristicas, se deban exclusiva o esencialmente al medio geogrdfico en el cual
se produce, incluidos factores naturales y humanos”.

Del concepto citado se desprenden los elementos que componen esta figura juridica, la
cual se diferencia basicamente de las Indicaciones Geograficas, por tener una funcion
especial que es la de designar un producto relacionando su calidad y caracteristicas
esenciales a los factores naturales y humanos que intervienen en la produccion,
fabricacion o elaboracion del mismo, los cuales se deben de manera directa a la zona

geografica de donde es originario.

Continuando con nuestro analisis, el articulo 202 de la Decision 486, determina de
manera taxativa las prohibiciones para registrar un signo como denominacion de origen,

asi tenemos:

“Art.202.- No podran ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

a) No se ajusten a le definicion contenida en el articulo 201;

b) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se
trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los
conocedores de la materia como el publico en general;

¢) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden publico; o

d) Puedan inducir a error al publico sobre la procedencia geogrdfica, la
naturaleza, el modo de fabricacion, o la calidad, la reputacion u otras
caracteristicas de los respectivos productos.”

Analizaremos la primera prohibicion: “No se ajusten a la definicion contenida en el

articulo 201"
Al respecto, de la definicion citada en lineas anteriores se desprende aquellos requisitos

que debe cumplir un signo para que pueda ser registrado como denominacion de origen,

entre ellos tenemos:

47



1. La denominacion debe tratarse de una Indicacion Geografica

2. Debe consistir en el nombre de un pais, region, localidad o zona geografica
debidamente delimitada.

3. Designa un producto originario de dicha zona o localidad

4. La reputacion, calidad u otras caracteristicas del producto se deba de manera
exclusiva al medio geografico en el cual se produce incluidos factores

humanos y naturales.

En este sentido, entendemos que los citados elementos son concurrentes, es decir para
que determinado signo adquiera la calidad de denominacion de origen debe cumplir a
cabalidad estos requisitos, ya que si falta alguno de ellos, no se ajusta a la definicion,

incurriendo asi dentro de la primera causal de irregistrabilidad.

Por otra parte el articulo 202, también determina como causal de irregistrabilidad de una
denominacién de origen que “Se trate de indicaciones comunes o genéricas para
distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como

tales tanto por los conocedores de la materia como el publico en general”.

El concepto de genericidad se maneja de manera uniforme para todos los signos
distintivos, es asi que cabe citar el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, dentro del proceso 7-IP-2001, respecto de lo que se entiende por un signo

genérico:

"El signo genérico es aquel que sirve para designar en forma usual y comun un
producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano;
avion, cuando designa avion). Si se permitiera el registro de este tipo de signos se
estaria denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es
conocido en el mercado, perdiendo asi su distintividad y, ademas, excluyendo
injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus
productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaria al
absurdo de excluir ese vocablo del uso comun para designar un género o una especie
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de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la
I8
marca.

En este aspecto, y de conformidad con el criterio citado, queda plenamente esclarecido

la razon de ser de la prohibicion de registro de signos genéricos.

Sin embargo, a diferencia de que sucede en el caso de las marcas, al hablar de
denominaciones de origen, sabemos que se encuentran conformadas por un nombre o
denominacioén, que necesariamente debe hacer referencia a una zona geografica
determinada de donde proviene la calidad y otras caracteristicas del producto que
distingue; en este sentido, resulta, a mi criterio bastante dificil que cierto nombre o
denominacion geografica sea aquel utilizado por los competidores, para distinguir en
forma usual el producto que pretende proteger, ya que analizando a breves rasgos el
lenguaje comun, no se me viene a la mente ningiin producto designado usualmente con
un nombre geografico, de ello proviene la especialidad de las denominaciones de

origen, dentro de la familia de los signos distintivos.

A pesar de lo expuesto, considero oportuna la prohibicion legal, respecto de registro de
signos genéricos, ya que se esa manera se precautela el derecho de los competidores a

usar libremente términos o denominaciones de lenguaje comin en sus productos.

Otra prohibicion contenida en el articulo 202 de la Decision 486, establece: “Sean

contrarias a las buenas costumbres o al orden publico”.

Al respecto, la doctrina considera que la determinacion de un signo como contrario a la
moral, buenas costumbres o al orden publico, es una tarea dificil, desde el punto de vista
de que no existe un criterio uniforme respecto de la moral y las bunas costumbres, sin

embargo para el tratadista Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, establece

18 Proceso 07-IP- 2001, G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER, Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina.
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que signo podrian ser considerados universalmente como contrarios a la moral y buenas

costumbres:

“Existe diversidad de opiniones entre lo que es y no es moral o contrario a las buenas
costumbres. Desde luego, habra signos que no se escaparan a estas calificaciones, los
que representen la apologia del delito, los escandalosos, los que representen una burla a

. .. 19
las instituciones religiosas, los obscenos, entre otros.”

En términos generales, conforme se desprende de lo criterio del referido tratadista, un
signo o denominacion, es contraria a las buenas costumbres cuando atenta a los valores
y principios basicos de la sociedad, y contrario al orden publico, cuando se trata de un

signo ilicito, que viola o contraviene disposiciones legales.

Finalmente, el literal d) del articulo 202, de la Decision 486, sefala: “Puedan inducir a
error al publico sobre la procedencia geogrdfica, la naturaleza, el modo de
fabricacion, o la calidad, reputacion, u otras caracteristicas de los respectivos

productos”.

Como sabemos, la esencia de la figura de las denominaciones de origen, es relacionar
con una determinada denominacion geografica las caracteristicas unicas del producto
que designa, es por ello que la legislacion ha previsto tal prohibicion, con el fin de
precautelar los intereses de los productores y primordialmente el de los consumidores,

quienes ven reflejado en una denominacion de origen, un sinénimo de calidad.

3.1.2.2 Declaracion de Proteccion y Vigencia

Y OTAMENDI J orge, Derecho de Marcas, Editorial Abledo Perrot, Tercera Edicion, Buenos Aires.
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Respecto de la titularidad de las denominaciones de origen, en el Capitulo anterior
determinamos que le corresponde al Estado, quien a su vez otorga el derecho de uso de

la misma, a quien lo solicite, acogiéndose a determinadas circunstancias.

En este sentido, el articulo 203 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de
Naciones, sefiala: “La declaracion de proteccion de una denominacion de origen, se
hara de oficio o a peticion de parte de quienes demuestren tener legitimo interés,
entendiéndose por tales las personas naturales o juridicas que directamente se
dediquen a la extraccion, produccion o elaboracion del producto, o los productos que
se pretendan amparar con la denominacion de origen, asi como las asociaciones de
productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales
también se considerardn interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de
sus respectivas circunscripciones.”

De la citada disposicion legal, se desprenden varios aspectos de gran trascendencia, asi,
en primer lugar podemos establecer que la legislacion andina, no habla de titularidad,
sino que prevé una declaracion de proteccion a determinada denominacion de origen.
Por otro lado, aquel que pretenda la proteccion de una denominacion de origen, debera

demostrar el legitimo interés en obtenerla, para ello debera cumplir ciertos aspectos:

- Persona natural o juridica

- Que se encuentre asentada en la zona o region geografica de donde provenga
el producto o distinguir con la denominacion de origen.

- Que se dediquen a la produccion, extraccion, elaboracion, o fabricacion del
producto que pretenden amparar.

- Que se trate de una actividad habitual

- También pueden comprender asociaciones de productores o fabricantes, asi
como autoridades municipales, o provinciales que se ajusten a éstos
requerimientos, y que forme parte de la circunscripcion de donde proviene el

producto.
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La ley es excluyente al momento de determinar quienes pueden pedir la declaracion de
proteccion de una determinada denominacion de origen, pero cabe recalcar, que la Ley
también prevé la posibilidad de que dicha declaracion sea efectuada de oficio, por la
autoridad nacional competente, que en nuestro pais seria el Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual-IEPI, o mas especificamente la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial, considerada como competente en todos los aspectos relacionados a la

Propiedad Industrial.

La vigencia de la declaracion de proteccion de una denominacion de origen, de
conformidad con lo establecido en el articulo 206 de la Decision 486, consagrada como
normativa Andina, se regird a las siguientes circunstancias: “La vigencia de la
declaracion de proteccion de una denominacion de origen, estard determinada por la
subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional
competente. Dicha oficina podra declarar el término de su vigencia si tales condiciones
no se mantuvieren. No obstante, los interesados podran solicitarla nuevamente, cuando

consideren que se han restituido las condiciones para su proteccion...”

Como analizamos con anterioridad, las condiciones que permiten el reconocimiento de
una denominacion de origen, se encuentran intimamente relacionadas con la calidad y
cualidades especiales del producto distinguido por la misma, estas caracteristicas deben
darse exclusivamente en razén del medio geografico de donde proviene el producto,
tomando en consideracion los factores naturales y humanos que intervienen en su

elaboracion, produccion o fabricacion.

La conexion entre el medio geografico y las cualidades o caracteristicas especiales de
un producto es directa, cuando cambia la calidad del producto, o alguna de sus
caracteristicas esenciales se vean afectadas por cambios climaticos, estructura del suelo,
o variaciones en el cultivo (en caso de productos agricolas), o si tal transicion hace
relacion a los factores humanos que intervienen en la elaboracion, como cuando se
pierde la traccion, se disminuye la mano de obra, o se utiliza otra técnica en su

produccion, el resultado final no va a ser el ideal, por lo cual al darse esta alteracion,
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dicho producto pierde aquellas caracteristicas esenciales que motivaron su

reconocimiento como denominacion de origen.

Pero analizando de una manera practica, la normativa legal viene destinada a
precautelar que el producto protegido bajo una denominaciéon de origen conserve
mientras dure su reconocimiento, las caracteristicas unicas del mismo, asi como
excelente calidad y buena reputacion; pero como lograr una supervision adecuada
tendiente a determinar que dichas caracteristicas se encuentren intactas?; esto no resulta
tarea facil, ya que en ello intervienen aspectos netamente técnicos mas que legales, por
lo cual le resulta dificultoso a la administracion una correcta vigilancia, perdiendo de

esta manera la justificacion de la citada norma legal.

3.1.2.3. Aspectos Generales sobre las Autorizaciones de Uso

Una vez declarada la proteccion de una denominacion de origen, es necesario abarcar lo

referente al uso de la misma, en este sentido nos enfrentamos a los siguientes supuestos:

1. Cuando la declaracion de proteccion, sea solicitada por quienes tengan legitimo
interés, es decir por los productores, fabricantes, o aquellos que se dedican a la
extraccion del producto amparado por la denominacion de origen, podran

solicitar conjuntamente con la declaracion, la autorizacion de uso de la misma.

2. Por otro lado, cuando la proteccion de una denominacion de origen, sea
otorgada de oficio por la autoridad competente, podran solicitar la autorizacion
de uso de la misma, después de declarada su proteccion, tal como lo establece el

articulo 207 de la Decision 486, las personas que:

a. Directamente se dediquen a la extraccion, produccion, o elaboracion de

los productos distinguidos por la denominacion de origen;
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b. Realicen dicha actividad dentro de la zona geografica delimitada, segin
la declaracion de proteccion;
c. Cumplan con otros requisitos establecidos por la oficina nacional

competente.

La autorizacion de uso de una denominacion de origen, tiene una duracion de diez afos,
pudiendo su beneficiario acceder a su renovacion por un periodo de tiempo igual, ya

que de no presentarse la renovacion, el derecho caducara.

Para que proceda la renovacion, considero transcendental que deberia imponerse de
manera obligatoria, a los beneficiarios del reconocimiento de una determinada
denominacion de origen a nivel nacional, la presentacion un informe donde se
especifique técnicamente que las caracteristicas del producto no han sido alteradas y en
virtud de dicho informe, mismo que debera ser comprobado y aprobado por la autoridad
competente (el Instituto Ecuatoriano de Normalizacion —INEN, en nuestro caso), el IEPI

mediante Resolucion motivada ratificara la vigencia de dicha denominacién de origen.*

La legislacion andina, prevé en el articulo 212 de la Decision 486, lo siguiente: “La
utilizacion de denominaciones de origen, con relacion a los productos naturales,
agricolas, artesanales o industriales, provenientes de los paises miembros, queda
reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus
establecimientos de produccion o de fabricacion en la localidad o region del pais
miembro designada o evocada por dicha denominacion. Solamente los productores
fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominacion de orvigen registrada
podran emplear junto con ella la expresion “DENOMINACION DE ORIGEN...”

La motivacion de esta disposicion legal, responde al interés del legislador de otorgar a

los productores, fabricantes o artesanos, asentados en determinada zona geografica, una

2 El Instituto Ecuatoriano de Normalizacién- INEN, es el Organismo encargado de verificar el
cumplimiento de los productos con los requisitos establecidos en las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE.
de los productos importados y nacionales; ademas de certificar la calidad de los productos que se
comercializan en nuestro pais. (Www.inen.gov.ec)

54



herramienta eficaz para el desarrollo rural, asi las denominaciones de origen se
presentan, como una alternativa para los paises en vias de desarrollo, que no generan
tecnologia, pero hacen uso de sus recursos naturales, técnicas y conocimientos en la
fabricacion, elaboracion o produccion de productos con caracteristicas inigualables y

una calidad derivada de su origen.

De conformidad con lo establecido en el articulo 216 de la Decision 486, la nulidad de
la autorizacion de uso de una denominacidn de origen podra ser declarada de oficio por
la autoridad competente (quien en el Ecuador es la Direccién Nacional de Propiedad
Industrial del IEPI), o a peticion de parte, si esta fuere concedida en contravencion con
las disposiciones de la referida Decision, aplicando las normas establecidas en el

referido cuerpo legal para la nulidad de los registros marcarios.

También se procedera a cancelar la autorizacion de uso, de oficio o a peticion de parte,
cuando se demuestre que la misma se utiliza en el comercio de una manera distinta a la
indicada en la declaracion de proteccion respectiva, y de la misma forma se aplicaran en
lo que fuere pertinente, las normas correspondientes a la cancelacion de registro de

marcas, establecidas en la mencionada Decision andina.

Por otro lado, como analizaremos posteriormente, a nivel mundial, el reconocimiento a
las denominaciones de origen, ha sido motivado con la intenciéon no exclusiva de
proteger vinos y bebidas espirituosas, que por ser unicos en el mundo se han hecho

acreedores de una proteccion especial.

En este sentido, la legislacion andina, también reconoce esta proteccion, asi el articulo
215 de la Decision 486, establece:”Los paises miembros prohibiran la utilizacion de
una denominacion de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para
productos de este género que no sean originarios del lugar designado por la
denominacion de origen en cuestion, incluso cuando se indique el verdadero origen del
producto o se utilice la indicacion geogrdfica traducida o acompariada de expresiones
tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitacion” u otras analogas”.
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Respecto de la proteccion especial que concede la Decision 486, a las denominaciones
de origen de vinos y bebidas espirituosas, lo abarcaremos a profundidad méas adelante
cuando analicemos el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relativos al

Comercio (ADPIC).

3.1.2.4 Genericidad de la Denominacion

El articulo 220 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, sefiala: “Las
denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decision,
no seran consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan,
mientras subsista dicha proteccion en el pais de origen”.

El sentido de esta disposicion, viene inspirado en la proteccion al consumidor con el fin
de asegurar que el producto que estd adquiriendo cumpla con sus expectativas,
materializadas en determinadas caracteristicas comunes relacionadas con su origen
geografico, ya que de admitirse la calidad de genérico de una denominacion de origen,
el consumidor podria encontrarse afectado en su proceso de seleccion , pues la oferta
identificada con el signo no va a cumplir con las caracteristicas que éste pretendia

obtener.

Los beneficios otorgados en virtud del reconocimiento de una denominacion de origen,
deben tener una actitud proactiva, acompafiada de la responsabilidad de quienes se
benefician directamente de ella, de no permitir la vulgarizacion de la misma y asi evitar

que se convierta en un término genérico.

3.1.2.5 Procedimiento de Declaracion

Para el tratadista Fernandez Novoa, existen tres sistemas de proteccion a las

denominaciones de origen, que los citaremos a continuacion:
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- Un primer sistema que protege las denominaciones de origen, a través de
normas de competencia desleal, especificamente mediante la aplicacion del
principio de veracidad, proporcionando a quienes desarrollan actividades
comerciales, una herramienta eficaz en contra de las practicas comerciales
ilicitas, asi como acciones pertinentes para impedir el uso no autorizado y

engafioso de una denominacion de origen.

- Un segundo sistema, que ademds de aplicar el principio de veracidad,
establece un régimen paralelo a los signos distintivos, estableciendo un
derecho de uso exclusivo de uso sobre la denominacion de origen, a quienes
adquieran la autorizacion. Es decir su reconocimiento se basa en el sistema

registral.

- Finalmente, otras legislaciones otorgan proteccion a las denominaciones de
origen a titulo de marcas, como el caso de marcas colectivas o de

certificacion.

Nuestro ordenamiento juridico por ser de tradicion romanista, reconoce el derecho sobre
una determinada denominacion de origen, en virtud de su registro ante la autoridad
nacional competente, y otorga la autorizaciéon de uso de la misma, a través de un

procedimiento administrativo.

Asi, la Decision 486, confiere a la autoridad nacional, la facultad de otorgar el
reconocimiento de una determinada denominacion de origen, ya sea de oficio o a
peticion de parte. Y como lo establecimos en lineas anteriores, en nuestro pais le
corresponde esa mision a la Direccion Nacional de Propiedad Industrial del Instituto

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual- IEPI.
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En este sentido, el articulo 214 de la Decision 486, manifiesta:

“La proteccion a las denominaciones de origen se inicia con la declaracion que al
efecto emita la oficina nacional competente. El uso de las mismas por personas no
autorizadas que cree confusion, serd considerado como una infraccion al derecho de
propiedad industrial, objeto de sancion...”

De la citada norma legal se desprende que el derecho respecto de una determinada
denominacion de origen se basa principalmente en un sistema declarativo de derechos,
otorgado a través de su reconocimiento por la Direccion Nacional de Propiedad

Industrial.

La solicitud de declaracion de proteccion de una denominacion de origen, conforme al
articulo 204 de la Decision 486, se hara por escrito, ante la Direccion Nacional de

Propiedad Industrial, debiendo indicar:

a) Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, asi como

la demostracion de su legitimo interés ;

b) La denominacion de origen objeto de la declaracion;

c) La zona geografica delimitada de produccion, extraccion o elaboracion del

producto que se designa con la denominacion de origen;

d) Los productos designados por la denominacion de origen; y,

e) Una resefa de las calidades, reputacion u otras caracteristicas esenciales de

los productos designados por la denominacion de origen.
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Una vez admitida la solicitud, la Direccion Nacional de Propiedad Industrial, analizara

dentro de los treinta dias habiles siguientes, si ésta cumple con los requisitos legales.

Asi el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual sefiala:

“Art. 69.- La solicitud de declaracion de proteccion de una indicacion geogrdfica
debera presentarse en la Direccion Nacional de Propiedad Industrial en el formulario
preparado para el efecto por la Direccion Nacional de Propiedad Industrial y deberd
contener:

a) Identificacion del solicitante o solicitantes, con la determinacion de su
domicilio y nacionalidad;

b) Identificacion del representante o apoderado, con la determinacion de su
domicilio y la casilla judicial para efecto de notificaciones;

¢) Identificacion clara y completa de la indicacion geogrdfica,

d) Area geogrdfica de produccién, extraccion o elaboracion del producto o
productos que se distinguen con la indicacion geografica, y,

e) Indicacion precisa del producto o productos que se distinguen, con la
determinacion de la calidad, reputacion o caracteristicas que los
individualiza.

Art. 70.- A la solicitud de declaracion de proteccion de una indicacion geogrdfica se
acompariara:

a) El comprobante de pago de la tasa correspondiente;

b) El tipo de documento que acredite el derecho de el o los solicitantes, y,

¢) El documento que acredite la representacion del solicitante o solicitantes, si
fuere del caso.”

Una vez analizados estos requisitos, se continuard con el mismo procedimiento

establecido en la ley para el caso de marcas, esto es:

1. Presentacion de la solicitud
2. Examen de requisitos formales

3. Publicacion en la Gaceta de la Propiedad Intelectual
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Conforme

contendra:

a)
b)

c)
d)

¢)

f)
g)

Treinta dias habiles a partir de la publicacion, para que terceros interesados
puedan presentar oposicion

De no haber oposicion, el IEPI hace un andlisis estableciendo que la
denominacién cumpla con los requisitos legales y que no este inmersa en
ninguna causal de irregistrabilidad, establecidas en el articulo 202 de la
Decision 486.

De cumplir todos los requisitos, la Direccion Nacional de Propiedad
Industrial, emitira una resoluciéon reconociendo o negando el reconocimiento

de la denominacion.

al articulo 73 del mencionado reglamento, la declaracion de proteccion

Numero de orden;

Fecha y numero de presentacion de la solicitud;

Denominacion de la indicacion geografica;

Determinacion del area geografica de produccion, extraccion o elaboracion
del producto o productos que se distinguen con la indicacion geografica;
Indicacion precisa del producto o productos que se distinguen, con la
determinacion de la calidad, reputacion o caracteristica que los individualiza;
Fecha de otorgamiento; vy,

Firma del Director Nacional de Propiedad Industrial.

Por otra parte, la solicitud para acceder a la autorizacion de uso de una determinada

denominacioén de origen, también esta sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos,

reconocidos en el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, mismos que se

establecen

“Art. 74.-

a continuacion:

La solicitud para obtener la autorizacion de uso de una indicacion

geografica deberd presentarse en el formulario preparado para el efecto por la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial y deberd contener:
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a) Identificacion del solicitante, con la determinacion de su domicilio y
nacionalidad;

b) Identificacion de la indicacion geogrdfica que se pretende utilizar;

¢) Certificacion del lugar o lugares de explotacion, produccion o elaboracion
del producto, que se acreditard con el acta de la visita de inspeccion realizada
por la Direccion de Propiedad Industrial o por un organismo autorizado por
el IEPI; y,

d) Certificacion de las caracteristicas del producto que se pretende distinguir
con la indicacion geogrdfica, incluyendo sus componentes, métodos de
extraccion, produccion o elaboracion y factores de vinculo con el drea
geogrdfica protegida, que se acreditara con el acta de la visita de inspeccion
realizada por la Direccion de Propiedad Industrial o por un organismo
autorizado por el IEPI.

Art. 75.- A la solicitud para obtener la autorizacion de uso de una indicacion
geogrdfica se acompanara:

a) El comprobante de pago de la tasa correspondiente;

b) El documento que acredite el derecho de el o los solicitantes, y,

¢) El documento que acredite la representacion del solicitante o solicitantes, si
fuere del caso.”

Si la solicitud de autorizacion de uso cumple con éstos requisitos, la Direccion Nacional
de Propiedad Industrial procedera a otorgar o denegar la misma en un término de quince

dias, desde la fecha de presentacion de la solicitud, a través de resolucion motivada.

na vez reconocida la proteccion de una denominacion de origen, en cualquiera de los
U dal t d d d | del

paises miembros de la Comunidad Andina, el resto de paises miembros tiene la facultad
para otorgar proteccion a la misma dentro de su territorio, siempre que en la solicitud

de reconocimiento, se demuestre el legitimo interés de los solicitantes.

Finalmente, en caso de denominaciones de origen reconocidas por otros paises que no
formen parte de la Comunidad Andina, cada uno de los paises miembros tiene la

facultad para reconocer la proteccién a esa denominacion, siempre que medie un
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convenio o acuerdo internacional, pero para ello es necesario que dicha denominacion

se encuentre previamente reconocida en su pais de origen.

3.2 Tratados y Convenios Internacionales sobre proteccion a las

Denominaciones de Origen

3.2.1 Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (1893)

El Convenio de la Union de Paris, fue el primer acuerdo multilateral que otorgd
proteccion a las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia a nivel

internacional.

En el marco de este Convenio, los Estados miembros pueden suscribir entre ellos
acuerdos bilaterales para la proteccion de la propiedad industrial de manera que
alcancen un mayor grado de proteccion y reconocimiento que las que establecia este

Convenio.

De este modo, el Convenio de la Union de Paris, se constituye como el primer
instrumento de aplicacion internacional que contempla la proteccion a los signos
distintivos distinguiendo a las marcas de las denominaciones de origen, asi el articulo 1
parrafo segundo de este Convenio, sefiala: “... la proteccion a la propiedad industrial
tiene como objeto la proteccion a las patentes, los modelos de utilidad, los diserios
industriales, las marcas, las marcas de servicios, los nombres comerciales, las
indicaciones de procedencia o las denominaciones de origen, y la represion de la
competencia desleal”.

Los principios basicos que recoge este Convenio son los siguientes:

- Obligacion de los Estados Miembros de tener una legislacion y una

organizacion administrativa en materia de propiedad industrial.
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- La aplicacion del trato nacional a los nacionales de los paises miembros.

- El compromiso de los Estados miembros de incorporar en sus legislaciones

el contenido minimo de proteccion, contemplado en este Convenio.

A pesar de que este instrumento se posiciona como el pilar fundamental de proteccion a
la propiedad industrial, no otorga una proteccion adecuada a las denominaciones de
origen, esto se debe a la generalidad de sus disposiciones que las hace poco sensibles

frente a la especialidad de esta figura juridica.

3.2.2 Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados al

Comercio (ADPIC)

El Acuerdo de Marrakerch de 1994, que crea la Organizacion Mundial de Comercio,
contempla en su Anexo 1C, el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, conocido internacionalmente por sus siglas (ADPIC), asi
constituye el primer paso para el reconocimiento mas completo negociado hasta la

fecha, en materia de propiedad Industrial.

Las negociaciones del ADPIC, motivaron a la busqueda de esquemas de proteccion en

areas de consenso, asi este Acuerdo promueve los siguientes principios:

1. Aspectos de minima proteccion a la Propiedad Industrial.

2. Compatibilidad con otros cuerpos juridicos, en materia de
propiedad Industrial.

3. Trato nacional.

4. Clausula de la nacion mas favorecida

5. Cooperacion Internacional
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Este Acuerdo crea una categoria juridica especifica fruto de amplias negociaciones para
la utilizacion en el comercio de nombres geograficos por parte de los productores de la
zona a la que el nombre geografico hace referencia, dicha categoria abarca de manera
general la proteccion a las denominaciones de origen, incluyéndolas dentro de un

concepto mas amplio que son las Indicaciones Geograficas.

El ADPIC abarca la proteccion a las Indicaciones Geograficas, en tres articulos de dicho
acuerdo, asi bajo este termino, el articulo 22.1establece: “indicaciones que sirven para
identificar un producto como siendo originario del territorio de un pais miembro, o de
una region o localidad de este territorio en el caso en que una calidad, prestigio u otra
caracteristica determinada del producto pueda ser atribuida esencialmente al origen
del mismo”.

En este sentido, la doctrina coincide que la redaccion de la definicion de Indicaciones
Geograficas del ADPIC, ha sido inspirada en el concepto de Denominaciones de Origen
contenido en el Acuerdo de Lisboa para el Reconocimiento y Proteccion de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (mejor conocido como ALDO),
sin embargo el ADPIC, establece ciertas diferencias y aportes, que resulta necesario

recalcar:

- Al hablar de origen geografico, el ADPIC prescinde de la expresion
establecida en el ALDO de “medio geografico, comprendidos los factores
naturales y humanos que intervienen en su produccion”, en sustitucion de ese
fragmento, el Acuerdo ADPIC, lo resume estableciendo unicamente “origen
geografico”. Dicha simplificacion tiene su fundamento 16gico basado en el
contenido de las legislaciones internas, mismas que excluyen en su

contenido, las expresiones del ALDO.

- Por otro lado, los conceptos de calidad y prestigio contemplados en la
definicion del ADPIC, pueden partir de una descripcion precisa del producto

o de su método de fabricacion. En este sentido, cabe destacar que con la
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inclusion de la nocioén de reputacion en el referido concepto, se afiade un
elemento nuevo que no consta en la definicion de Denominaciones de Origen
comprendida en el ALDO, lo cual otorga mayores beneficios en el ejercicio

del comercio.

- El ADPIC, atribuye la calidad y prestigio del producto, de manera directa al
origen geografico, lo cual elimina el concepto del ferrusio, fuertemente

defendido por la teoria francesa.

En cuanto al alcance de proteccion del ADPIC, a las Indicaciones Geograficas, se debe

analizar los siguientes aspectos:

1.

El articulo 22.2, permite a cada Estado Miembro poner en practica en su
legislacion interna, una proteccion mas amplia a las indicaciones geograficas
que la prevista en el mismo, ya que este Acuerdo prevé una proteccion basica a
esta figura, por lo que determina ademds la prohibicion de reducir en la

legislacion interna, los términos de dicha proteccion.

Por otra parte, el ADPIC reconoce la prohibicion de utilizar como designacion
de un producto, un signo que indique o sugiera que dicho producto es originario
de una region geografica distinta al de su verdadero origen, de manera que pueda

inducir al consumidor a error respecto del origen geografico del mismo.

Continuando con este analisis, el articulo 22.3 del ADPIC establece a los
Estados miembros la proteccion de registro de marcas que contengan una
Indicacion Geografica cuando esto pueda causar error en el consumidor sobre el

origen del producto.
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En este contexto, el ADPIC contempla la excepcion frente a aquellas marcas que
se encontraban inscritas de buena fe, con anterioridad de la entrada en vigencia
del Acuerdo ADPIC, o con antelacion al reconocimiento legal de la Indicacion
Geografica en el pais cuestion, asi reconoce la coexistencia de éstas marcas con

las indicaciones Geograficas.

Un aporte fundamental del Acuerdo ADPIC respecto de la proteccion de las
Indicaciones Geograficas, que contienen a las Denominaciones de Origen, es el

reconocimiento y alcance proteccion especial a los vinos y bebidas espirituosas.

La mencionada proteccion especial a las denominaciones de origen de vinos y bebidas
espirituosas, tiene su razon de ser en virtud de que las caracteristicas esenciales no solo
provienen del lugar de produccion de la uva, sino de manera particular a los procesos
tipicos de elaboracion del vino, que son distintos segin la zona geografica de que se

trate.

Indiscutiblemente, el ADPIC destaca una proteccion especial de caracter objetivo a las
Indicaciones Geograficas de vinos y bebidas espirituosas, por lo cual cabe sefialar en

que consiste la referida proteccion, asi sefiala:

a. Impedir la utilizacion de una Indicacion Geografica que identifique vinos o
bebidas espirituosas, para productos de igual categoria, no originarios de la zona

que designa.
b. Los Estados miembros no podran reconocer el registro de una marca comercial

para distinguir vinos o bebidas espirituosas, cuando esta contenga una

Indicacion Geografica que identifica los mismos productos.
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c. Los Estados miembros, no podran impedir la utilizacion de una determinada
Indicacion Geografica de vinos o bebidas espirituosas, que hubiere estando
siendo utilizada por una persona de buena fe, para proteger iguales productos,
por al menos diez afios, o con fecha anterior al 15 de Abril de 1994 (fecha en la

que entra en vigencia el Acuerdo ADPIC).

Estas disposiciones también han sido reconocidas ¢ incluidas en el texto de la
Decision 486, bajo el mismo fundamento de proteccion especial a vinos y

bebidas espirituosas.

d. Las Indicaciones Geograficas homonimas®', se encuentran prohibidas en el
régimen general de proteccion a las denominaciones de origen, pero existe una
excepcion, respecto de Indicaciones Geograficas que identifican vinos y bebidas
espirituosas que resulten homoénimas, ya que al respecto el ADPIC admite y
reconoce el uso de ambas denominaciones, siempre que se tomen las medidas
necesarias para evitar error en la seleccion del producto por parte del

consumidor.

Las negociaciones multilaterales dentro del ambito de la Organizacion Mundial de

Comercio (OMC) continuan aun después de la entrada en vigencia del Acuerdo ADPIC.

La falta de armonia entre las legislaciones internas, de los Estados Miembros del
ADPIC, ha ocasionado descoordinaciéon y falta de uniformidad en la implementacion
del mismo, complicando en su negociacion un reconocimiento y proteccion especifica y

adecuada a las Indicaciones Geograficas.

21 «Se consideran homénimas aquellas Denominaciones de Origen que son idénticas, es decir que poseen
un mismo nombre o designacion, para productos que provienen de territorios diferentes”. (GALAVIS
Cristina, “La Proteccion Internacional a las Denominaciones de Origen”, Obra Derechos Intelectuales,
Tomo 14, Editorial Asterea, Buenos Aires, 2008.)
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Por ello en la Cuarta Conferencia Ministerial celebrada en Doha, en el afio 2001, se
analizaron temas puntuales respecto de la modificacion de ciertos aspectos del ADPIC
que regulan las Indicaciones Geograficas, asi podemos sefalar los principios basicos de

esta negociacion:

1. El primer aspecto fundamental, tiene que ver con las negociaciones para la
creacion de un registro multilateral para indicaciones geograficas de vinos y

bebidas espirituosas. En este sentido se presentaron tres propuestas:

a. La primera, presentada por los paises miembros de la Comunidad
Econdomica Europea, en Julio de 1998, cuya propuesta principal es
reconocer como fundamento primordial, la proteccion a las Indicaciones
Geograficas en los demas paises miembros de la Organizacion Mundial
de Comercio (OMC), con la excepcion de aquellos que hayan formulado
una reserva (debidamente fundada en normas permitidas), dentro del
plazo de un afio desde la notificacién de la misma. Si transcurrido ese
plazo, el pais no hubiere realizado reserva alguna, debera proteger la

denominacion de origen.

Dentro de las razones para establecer reservas podemos citar las

siguientes:

i. Que determinada Indicacion geografica sea considerada como

genérica en el pais donde se requiere la proteccion.

ii. Que la denominacién de origen solicitada, no se ajuste al

concepto establecido en la legislacion, por lo que no se admite su

proteccion.

68



Esta propuesta, se vio objetada por los Estados Unidos, Japon, Corea y
Chile, quienes consideran a este reconocimiento multilateral como una
desventaja a los empresarios en cuestiones de tiempo, burocracia y
costos. Por otro lado, esta propuesta pone en cuestionamiento la
exclusividad de la que goza una marca comercial, anteriormente
reconocida, ya que implica la confiscacion de la misma cuando coincida

con la Indicacion Geografica objeto de proteccion.

En segundo lugar cabe mencionar la propuesta efectuada en Febrero de
1999, por los Estados Unidos y Japon, la cual defiende un sistema de
notificacion 'y registro multilateral de participacion voluntaria
impidiendo que se impongan cargas adicionales (administrativas,
juridicas y econdmicas) a los paises miembros, para ello proponen el
establecimiento de una base de datos, donde se registren las Indicaciones
Geograficas notificadas, teniendo los paises la plena libertad de

participar o no en el registro.

Esta propuesta, no fue acogida por un planteamiento de la Unién
Europea de buscar una proteccion efectiva a las denominaciones de
origen, que tenga una principio de obligatoriedad, con el fin de ampliar
esta proteccion; por otro lado considera que el establecimiento de una
base de datos, no produce efecto juridico alguno, perdiendo el sentido

estricto de proteccion que fomenta el ADPIC.

Finalmente, la propuesta planteada por China y Hong Kong, considerada
como una propuesta intermedia, que contempla mas limitaciones que la
establecida por la Union Europea en cuanto a cargas para los estados, y

fomenta la participacion voluntaria sin tomar en cuenta las cargas,
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En este aspecto de discusion, la Ronda de Doha concluy6 sin llegar a un acuerdo

undnime, por lo cual se estableci6 la reafirmacion del compromiso de los

Estados Miembros de avanzar en las negociaciones en este campo, considerando

la propuesta de China y Hong Kong como la mas viable.

El segundo aspecto, discutido en la Ronda de Doha, respecto de la proteccion a

las Indicaciones Geograficas en los paises miembros de la OMC, hace relacion a

la extension del nivel de proteccion especial con la que cuentan las Indicaciones

Geograficas de vinos y bebidas espirituosas, a otros productos.

En este sentido, son dos las posturas presentadas:

a.

La primera, el grupo de los miembros que defienden la extension y son:
Bulgaria, Guinea, India, Jamaica, Kenya, Madagascar, Marruecos,
Mauricio, Pakistan, Rumania, Suiza, Tailandia, Turquia y la Unién
Europea. Su argumento principal manifiesta que al extenderse la
proteccion especial al resto de productos, se podra mejorar su
comercializacion, contribuyendo asi a la obtencion de acuerdos
significativos en materia de agricultura, evitando la usurpacion de
términos; todo esto a través de una proteccion mas especializada a las

indicaciones geograficas de productos agropecuarios.

La segunda postura la sustentan: Argentina, Australia, Canada, Chile,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala,
Honduras, Nueva Zelanda, Panama, Paraguay y Republica Dominicana,
quienes manifiestan que la posible extension a otros productos distintos
de los vinos y bebidas espirituosas impondria cargas adicionales a los
paises de la OMC. Paro los que defienden esta postura, no existe el

concepto de usurpacion, ya que son los emigrantes quienes han llevado a
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3.23

sus paises, los métodos de fabricacion o elaboracion de los productos,

por que lo que no se puede hablar de engafio o competencia desleal.

Respecto de estas propuestas tampoco se llegé a una acuerdo favorable, sin
embargo la doctrina le otorga mayor importancia a la propuesta de la Union
Europea, asi el tratadista Addor y Graziolli, defiende esta teoria diciendo. “la
extension de la proteccion especial de indicaciones geograficas de vinos y
bebidas espirituosas a otros productos podria permitir a los indigenas y
comunidades locales beneficiarse de este instrumento legal para la proteccion de
ciertos productos resultado de conocimientos tradicionales, siempre que tengan

T . 2
una indicacion geografica clara”.

Arreglo de Lisboa relativo a la proteccion de las Denominaciones de Origen

y su Registro Internacional (1958)

La Conferencia Diplomatica de Lisboa, tuvo lugar en Octubre de 1958, dio paso a la

creacion de la Oficina de la Unién Internacional de Lisboa, que propuso un proyecto de

Arreglos para la proteccion especifica de las denominaciones de origen a nivel mundial,

asi el ALDO, (como se lo conoce por sus siglas al Arreglo de Lisboa), comprende una

mejora del marco de proteccion existente a esta figura juridica.

Sustancialmente, el ALDO se posicionado como el primer instrumento internacional en

reconocer una proteccion adecuada y especializada a las denominaciones de origen.

Estas mejoras en el reconocimiento y proteccion de las mismas, vienen acompafiadas

por la articulacion de un registro internacional, conocido como el Sistema de Lisboa de

Registro Internacional de Denominaciones de Origen.

22 ADDOR, F Y GRAZIOLI, “Geographical Indications beyond Wines and Spirits, A Roadmap for a
better protection for Geographical Indications in WTO TRIPS Agreement”, The Journal of World
Intellectual Property, Ginebra, Noviembre 2002.
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Asi, el articulo 2 del presente Arreglo define a las denominaciones de origen como:
“denominacion geografica 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”.

En el mismo articulo, citado anteriormente, se establece el concepto de pais de origen,
en éstos términos: “Pais de origen es aquel cuyo nombre constituye la denominacion de
origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquel en el cual esta situada la
region o localidad cuyo nombre constituye la denominacion de origen que ha dado al
producto su notoriedad”.

Podemos entender que conforme se desprende del Arreglo de Lisboa, resulta
fundamental definir lo que se entiende por origen geografico, en razén directa que debe

existir entre éste origen y el producto identificado por la denominacion de origen.

Por otro lado, la esencia del presente Arreglo es la méxima y especializada proteccion a
las denominaciones de origen, es por ello que se impone la obligatoriedad a los paises
suscriptores de este Acuerdo de proteger las denominaciones de origen debidamente

reconocidas en el pais de origen miembro de este Acuerdo.

La proteccion se reduce en asegurar a la denominacion de origen frente a toda
usurpacion, imitacion, o la eliminacion del uso de términos como “tipo”, “especie”,

“género”, que puedan causar confusion en el consumidor.

Otro aspecto fundamental del ALDO, se traduce en el Registro Internacional de

denominaciones de origen, mismo que funciona de la siguiente manera:
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a. Se presenta la solicitud de registro internacional ante la Oficina
Internacional de la Unién de Lisboa, a peticion de los productores o
asociaciones de productores, que se benefician de una determinada

denominacioén de origen, en cada pais miembro.

b. La Oficina Internacional, notificara al resto de miembros los

registros de denominaciones de origen y ordenara su publicacion.

c. Los paises miembros de la Union tienen la facultad de denegar la
proteccion de una determinada denominacion de origen, en los

siguientes casos:

i. Cuando dentro de un afio contado a partir de la
notificacion, haga conocer a la Oficina Internacional los
motivos de su denegacion. Si hubiere transcurrido el plazo
establecido anteriormente, y no se presenté denegacion,
los paises miembros tendran la obligatoriedad de

reconocer la proteccion a las denominaciones de origen.

ii. Cuando notificada la denominacion de origen, el pais
haga conocer que tal denominacion de origen irroga algun

tipo de perjuicio al pais en referencia.

Si una denominacién de origen ya admitida a proteccion en un pais de la Unidon de
Lisboa, estuviere siendo utilizada por terceras personas, en el mismo pais, desde fecha
anterior a la de la notificacion de la misma, la Oficina Internacional por medio de la
Administracion del pais en cuestion, concedera a los terceros el plazo de dos afios, para
poner fin a la referida utilizacion, con la obligatoriedad de comunicar a la Oficina

Internacional de dicha cesacion de uso.
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El registro internacional de una denominacion de origen no requiere de renovacion, en
virtud de que la proteccion se otorga siempre que el producto en cuestion cumpla con

los requisitos que motivaron su proteccion.

Adicionalmente, el ALDO prevé una tasa unica fijada por la Union, para el registro
internacional de denominaciones de origen, mismas que serviran de base fundamental

para el financiamiento de la Union.

Respecto de las cargas econdomicas de notificacion y publicaciones de denominaciones
de origen que impone la adhesion al ALDO a los paises miembros, éstas son
establecidas por la Direccion General de la Oficina Internacional, sin embargo cabe
recalcar que la imposicion de éstas cargas no es constante, ya que como lo entendemos
cada registro internacional implica el pago de una tasa, pero no obliga a sus miembros a

abonar un rubro establecido por pertenecer a la Union.

En otros aspectos, el Arreglo de Lisboa, establece la prohibicion de genericidad de

denominaciones de origen, mientras se encuentren protegidas en el pais de origen.

Finalmente, con la intencion de conocer la aplicacion real y practica de las disposiciones
de este Arreglo, quedo constituido un Consejo encargado de realizar el funcionamiento
del mismo, con facultades para proponer propuestas de reforma de su contenido y

aplicacion.

Desde el punto de vista doctrinal, el Arreglo de Lisboa no ha tenido una masiva
adhesion, especialmente por asuntos de indole politica. En la actualidad son veinte y
cinco los Estados suscriptores en todo el globo, no obstante cabe recalcar que desde la
entrada en vigor del ALDO, se han registrado 835 denominaciones de origen,

principalmente de vinos y productos agricolas.
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Asi en el presente cuadro podemos ver, los paises suscriptores:

PARTE TRATADO SITUACION FECHA .

CONTRATANTE SUSCRIPCION
Argelia Arreglo de Lisboa En Vigor 5 de julio de 1972
Bulgaria Arreglo de Lisboa En Vigor 12 de agosto de 1975
Burkina Faso Arreglo de Lisboa En Vigor %9d7essept1embre de
Congo Arreglo de Lisboa En Vigor }g7d7e noviembre de
Costa Rica Arreglo de Lisboa En Vigor 30 de julio de 1997
Cuba Arreglo de Lisboa En Vigor %36(1663 septiembre de
Eslovaquia Arreglo de Lisboa En Vigor 1 de enero de 1993
Espafia Arreglo de Lisboa Firma
Francia Arreglo de Lisboa En Vigor %36(1663 septiembre de
Gabon Arreglo de Lisboa En Vigor 10 de junio de 1975
Georgia Arreglo de Lisboa En Vigor 23 de septiembre de

2004

Grecia Arreglo de Lisboa Firma
Haiti Arreglo de Lisboa En Vigor ?36(1663 septiembre de
Hungria Arreglo de Lisboa En Vigor 23 de marzo de 1967
Iran Arreglo de Lisboa En Vigor 9 de marzo de 2006
Isracl Arreglo de Lisboa En Vigor %36(1663 septiembre de
Italia Arreglo de Lisboa En Vigor %36(1863 diciembre de
Marruecos Arreglo de Lisboa Firma
Meéxico Arreglo de Lisboa En Vigor %36(1663 septiembre de
Montenegro Arreglo de Lisboa En Vigor 3 de junio de 2006
Nicaragua Arreglo de Lisboa En Vigor 15 de junio de 2006
Pert Arreglo de Lisboa En Vigor 16 de mayo de 2005
Portugal Arreglo de Lisboa En Vigor %36(1663 septiembre de
Republica Checa Arreglo de Lisboa En Vigor 1 de enero de 1993
Republica de Moldova | Arreglo de Lisboa En Vigor 5 de abril de 2001
Repubhc,a. Popular Arreglo de Lisboa En Vigor 4 de enero de 2005
Democrética de Corea
Rumania Arreglo de Lisboa Firma
Serbia Arreglo de Lisboa En Vigor 1 de junio de 1999
Togo Arreglo de Lisboa En Vigor 30 de abril de 1975
Tlnez Arreglo de Lisboa En Vigor 31 de octubre de 1973
Turquia Arreglo de Lisboa Firma

Fuente: http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty id?"=10

3.2.4. Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos- Comunidad Andina
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Las negociaciones tendientes a la suscripcion de un Tratado de Libre Comercio entre los
Estados Unidos de América y los paises de la Comunidad Andina, entre ellos el
Ecuador, se encuentra enmarcado por la amenaza que existe en la proteccion a las
denominaciones de origen, esto se ha dado principalmente por la diferencias existentes

entre la legislacion norteamericana y la andina.

Como lo veremos posteriormente, los paises que mantienen el sistema de derecho
anglosajon, no contemplan en su legislacion marcaria la figura de las denominaciones
de origen, sino que reconocen una proteccion distinta a través de las marcas de
certificacion, asi en la legislacion norteamericana se protegen todo tipo e indicaciones
geograficas como marcas de certificacion, otorgandoles de esta manera todas las

prerrogativas propias de las marcas.

La diferencia sustancial entre ambas figuras juridicas radica en que el titular de los
derechos de una marca, tiene la exclusividad y control de la misma con una minima
intervencion estatal, mientras que en el caso de las denominaciones de origen, existe un
conjunto de beneficiarios de la misma, como un grupo de productores asociados

regulados por el Estado.

Las Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre el Ecuador y los Estados
Unidos, en materia de propiedad intelectual, se vio obstaculizado por varios aspectos,

entre ellos el tema de la regulacion y proteccion a las denominaciones de origen.

En este sentido, en la XIII Ronda de Negociacion se llegd a un acuerdo no del todo
favorable para el Ecuador, ya que en ¢l prevalecia la intencion de los Estados Unidos de
proteger las denominaciones de origen como marcas de certificacion o marcas

colectivas.

Adicionalmente, se establecio la aplicacion del principio juridico propio de las marcas,

“primero en el tiempo, primero en el derecho”, de esta manera, se protegeran a las
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denominaciones de origen como marcas, esto traeria gran perjuicio al Estado y de
manera mas directa a los productores, ya que si existiera una marca registrada
anteriormente para proteger los mismos productos que se protegerian a través de una
denominacion de origen, esta marca prevaleceria sobre la denominacion de origen

registrada como marca, en razon de que esta fue anterior.

Un ejemplo claro de lo dicho, puede represar el reconocimiento solicitado en el Ecuador
de la denominacion de origen “Montecristi”, para proteger los sobreros de paja toquilla
que se elaboran en la zona, de reconocerse la misma, se veria perjudicada la empresa
norteamericana que mantiene previamente registrada la marca “Panama Hats”, ya que
ademas de perder los derechos sobre el producto que distingue la marca, le ocasionaria
un grave perjuicio econdmico ya que estas empresas pagan cuatro dolares por sombrero
a los productores nacionales, y los comercializan en cuarenta dolares en el mercado

internacional.

Sin embargo, si el TLC se hubiera suscrito, el Ecuador solo podria haber registrado la
denominacién de origen “Montecristi”, como marca colectiva o de certificacion, y por
tratarse de una marca posterior a “Panama Hat”, esta no podria oponerse a que la
misma distinga el mismo producto, y algo aun peor, no podra evitar que dicha marca le

atribuya a éste producto un origen distinto.

La proteccion a las denominaciones de origen ha resultado un punto de conflicto a nivel
internacional, por lo cual un acuerdo en el marco de la OMC resulta absolutamente

imposible.

Respecto de las negociaciones de este Tratado con otros paises andinos, en el caso de
Colombia, se determind que la proteccion de las denominaciones geograficas se dara
por medio de las normas aplicables a las marcas, y en el caso de originarse algiun

conflicto entre las indicaciones geograficas y las marcas, primara aquel signo que sea
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primero en el tiempo, dejando de lado la proteccion especial establecida en la Decision

486.

Por otra parte las negociaciones con el Peru, se vieron marcadas por la imposibilidad del
reconocimiento de la denominacion de origen “Pisco”, en los Estados Unidos, en razon
de que se protegié con anterioridad la marca “Pisco”, originaria de Chile. Esta
controversia se resolvido mediante el acuerdo de reconocer en el territorio de los Estados
Unidos la coexistencia de ambos, siempre que se indique al consumidor claramente el

origen del mismo.

3.2.5. Propuesta de proteccion de Denominaciones de Origen ecuatorianas en el

marco de la legislacion internacional (Arreglo de Lisboa)

Como lo establecimos con anterioridad, el instrumento internacional que otorga la
proteccion especializada y efectiva de las denominaciones de origen es el Arreglo de
Lisboa, en este sentido entendemos que este Arreglo prevé una serie de ventajas que
buscan promover el reconocimiento y proteccion internacional de las mismas, asi como
el de establecer una herramienta operativa de dicha proteccion que es el reconocimiento

internacional.

Con el fin de determinar las ventajas que tendria el Ecuador en caso de adherirse a este

Arreglo, resulta necesario recapitular los aspectos esenciales del mismo:

a. El registro internacional, garantiza el reconocimiento y proteccion de una
denominacion de origen de manera obligatoria en todos los paises miembros de

la Union de Lisboa.
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b. Solo se podra denegar el reconocimiento de una denominacion de origen cuando
esta cause algin perjuicio evidente en el pais donde de solicite su
reconocimiento, o cuando dentro de un afio contado a partir de la notificacion de
la denominacion de origen, el pais en cuestion haga conocer las razones que
imposibiliten el reconocimiento de la denominacion, si no se hiciere tal
denegacion, los paises miembros de la Unidn estan obligados a reconocer tal

proteccion.

c. Establece acciones legales aplicables en todos los paises de la Union para la
proteccion frente a las infracciones que se susciten en contra de las

denominaciones de origen reconocidas.

La importancia de las denominaciones de origen para productores, artesanos y el Estado
titular, hace indispensable el registro internacional, asi este registro persigue los

siguientes fines:

1. Evitar que la denominacion de origen en cuestion se convierta en genérica en

el territorio de los paises miembros de la Union de Lisboa.

2. Lograr el posicionamiento en el mercado internacional del producto

identificado a través de una determinada denominacion de origen.

3. Impedir que terceras personas utilicen una denominaciéon de origen
reconocida por los miembros de la Union, causando con ello confusion e

ilegal aprovechamiento del prestigio de la misma.

Por otra parte, como mencionamos en lineas anteriores, el Arreglo de Lisboa ha tenido
poca acepcion dentro de la comunidad internacional, asi en la Comunidad Andina,

solamente Peru ha suscrito este Arreglo, con la motivacion principal de lograr el
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reconocimiento y proteccion de la denominacion de origen “Pisco”. El resto de paises
andinos (incluyendo al Ecuador) se rehusan a suscribir el referido Acuerdo en razon de
las cargas principalmente econémicas y administrativas (como las notificaciones y

publicacion) que implica el registro y reconocimiento internacional.

Con este analisis, puedo concluir que el Arreglo de Lisboa, es el instrumento mas apto
para la proteccion de las denominaciones de origen, sin embargo las diferencias
existentes en las legislaciones internas en esta materia, no permiten la correcta
operatividad del mismo, ya que tal como lo veremos con posterioridad no todos los

ordenamientos juridicos prevén la existencia de esta figura juridica.

Aunque la esencia del Arreglo de Lisboa es la proteccion a nivel internacional de las
denominaciones de origen, su rigidez y la escasa cantidad de suscriptores (25 Estados),

lo hacen poco apetecible.

Con este analisis y en el caso particular del Ecuador, mi propuesta contempla los

siguientes aspectos:

1. La figura de las denominaciones de origen en nuestro pais se encuentra
debida y ampliamente protegida en razén de las disposiciones legales
contenidas en la Decision Andina 486. A pesar de ello, en Ecuador esta
figura no ha tenido gran acogida por los productores y artesanos, esto se debe
esencialmente al desconocimiento respecto de las ventajas econdmicas y

competitivas que esta figura otorga.

Por ello, el primer paso es hacer un estudio que permita determinar qué
productos ecuatorianos podrian registrarse como denominaciones de origen,
y establecer un plan de capacitacion a productores y artesanos orientado a

dar a conocer los beneficios de este registro.
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Se busca promover el registro a nivel nacional de denominaciones de origen,
como una ventaja competitiva al pais, ya sea por parte de los productores y

artesanos, o de oficio por las autoridades nacionales.

Con el registro nacional, es necesario promover el reconocimiento y

proteccion a nivel andino, en base a lo establecido en la Decision 486.

En este sentido, cuando los productos ecuatorianos alcancen un
reconocimiento internacional considerable, sera necesario adoptar las
medidas necesarias para la adhesion al Arreglo de Lisboa, tendiente a

proteger dichas denominaciones de origen en el mercado internacional.

El principal fundamento para rehusarse a la adhesion al Arreglo de Lisboa
por parte del Ecuador, tiene su razon de ser en la falta de motivacion para su
suscripcion, ya que como lo analizaremos posteriormente, el Ecuador ain no
ha otorgado proteccion a las denominaciones de origen de productos

nacionales de gran calidad con caracteristicas unicas en el mundo.

Otro motivo que impide la adhesion, son las cargas econdmicas y
administrativas que prevé este Arreglo. Al respecto, se puede plantear un

facil entendimiento:

a. Cargas Administrativas.- Hacen referencia a los procesos de

notificacion y publicacion de las denominaciones de origen cuyo
reconocimiento se pretende. En este contexto, seria importante
promover una negociacion en la Union de Lisboa, con el fin de
establecer que los avances de la tecnologia pueden aportar
significativamente en este aspecto, ya que las notificaciones y

publicaciones pueden realizarse por medios electronicos via internet,
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y por la misma via los Estados suscriptores pueden otorgar el
reconocimiento o denegacion de una denominacion de origen
publicada. Adicionalmente para asegurar que el emisor de tal
reconocimiento o denegacion es el Estado en cuestion, se pude
emplear las salvaguardas otorgadas a través del uso de la firma

electrénica.”

b. Cargas Econémicas.- Con el empleo de medios electronicos se

reducen considerablemente las cargas econdmicas de publicacion y
notificacion. Sin embargo resta determinar como aliviar a los Estados
de las cargas que implican las tasas por concepto del registro

internacional.

En este sentido, considero oportuno que dicha carga sea compartida
(en porcentajes definidos de comun acuerdo y debidamente
reglamentados) entre el Estado como titular de la denominacion de
origen, y las asociaciones de productores o artesanos, que se

benefician de la misma.

El Arreglo de Lisboa, no permite reservas en cuanto a su adhesion, es decir que el

Estado que decida suscribir el mismo, debera adoptarlo en todas sus partes.

La adhesion a este Arreglo aportaria de manera significativa a la proteccion de
denominaciones de origen nacionales de productos fundamentales para el desarrollo del
Ecuador, como es el caso de “Montecristi”, o “Cacao Arriba”, productos que poco a
poco van alcanzando mayor reconocimiento internacional. Sin embargo la adhesion a
Lisboa, otorgaria un reconocimiento muy limitado a estas denominaciones de origen, en

virtud de que solo veinte y cinco Estados (siempre que no establezcan razones para su

23 “Firma Electronica son los datos en forma electrénica consignados en un mensaje de datos, adjuntados
o logicamente asociados al mismo, y que pueden ser utilizados para identificar al titular de la firma en
relacion con el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la informacion
contenida en el mensaje de datos”. Ley de Comercio Electronico, Firmas Electronicas y Mensajes de
Datos, R.O. No. 557 del 17 de Abril de 2002.
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denegacion) las reconocerian. A pesar de ello, ese reconocimiento aportaria importantes

ventajas competitivas a los productores ecuatorianos.

En el campo de la OMC, resultaria de gran importancia continuar con las negociaciones
en el marco del APDIC, tendiente a otorgar una proteccion a esta figura, en otros paises

de la comunidad internacional.

Seria importante ademas promover la negociacion y suscripcion de tratados y acuerdos
bilaterales, con Estados claves, que compartan la proteccion a las denominaciones de

origen, lo que daria como resultado una proteccion mas completa y eficaz.

3.3. Derecho Comparado sobre Denominaciones de Origen

3.3.1 Derecho Francés

El ordenamiento juridico francés mantiene la concepcion naturalista de las
denominaciones de origen, es decir en este sistema legal, el término denominacion de
origen lleva implicito una calidad determinada un lazo estrecho entre el producto, el
“terroir” 'y el saber hacer del hombre, designado con el nombre de una region,

provincia o localidad determinada.

La primera ley especifica sobre esta materia, se adoptd en Francia el 6 de Mayo de
1919, la cual reconocia a las denominaciones de origen como derechos de propiedad
colectiva otorgando a lo jueces atribuciones genuinas para regular el uso de las mismas,

y al mismo tiempo permitia a los productores acceder a su registro.

De esta manera, la regulacion juridica de las denominaciones de origen (appellations
d’origine) se basa en la concepcion naturalista de la misma, que basa su reconocimiento
tanto en la proteccion del publico consumidor frente al riesgo de error, como en la

defensa del interés de las empresas asentadas en la zona o localidad determinada.
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El concepto de “ferroir”, tantas veces mencionado, hace referencia a un area de terreno,
usualmente bastante pequefia, donde el suelo o el clima imparten cualidades especiales a

los productos que alli se cosechan.

Sin embargo resulta necesario recalcar que el sistema juridico francés entiende por
(appellations d’origine) el nombre geografico de un pais, region o localidad, que se
utiliza para designar los productos que se cultivan en la zona geografica respectiva y

P . . 24
cuyas caracteristicas se basan en las circunstancias naturales y humanas de tal zona.

En el derecho francés, para que un producto pueda ser reconocido como denominacion
de origen, éste debe provenir de un area de produccion delimitada, responder a
condiciones de produccion precisas, y ser objeto de proteccion a través de un decreto

firmado por los Ministros encargados de la agricultura y el consumo.

En este sentido, los productos que se benefician de esta valorizacién, de manera general
son principalmente productos agricolas, a pesar de ello, con el Decreto- Ley de 30 de
Julio de 1935, se crea una nueva figura denominada denominacion de origen controlada
(appellations d’origine controlée) que constituye un régimen especial de proteccion

para vinos y quesos.

El reconocimiento de una denominacion de origen en el derecho francés admite dos

vias, la legislativa y la judicial.

Las denominaciones de origen son expedidas por Decreto del Consejo de Estado

después de practicar una encuesta publica que delimita el area geografica de produccion

* L115-1 Code de la consommation y 7721-1 Code de la propriété industrialle.
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y determina las calidades y caracteres del producto que se beneficia de la misma sobre

la base de los “usos locales, leales y constantes”.”’

Para que un producto sea reconocido como denominacion de origen, requiere el

cumplimiento de las siguientes caracteristicas:

Provenir de un area determinada de produccion
Responder a condiciones precisas de proteccion

Poseer una notoriedad debidamente probada

el A e

. .. .. 26
Satisfacer el procedimiento de reconocimiento.

El procedimiento de reconocimiento tiene lugar en el Instituto Nacional de las
Denominaciones de Origen (INAO), ya sea en virtud de una solicitud presentada por los
productores interesados, o en razéon de la facultad que tiene esta institucion para
proponer el reconocimiento de una nueva denominacion de origen al Ministerio de

Agricultura, con el fin de que se la reconozca a través de Decreto Ministerial

El reconocimiento de una determinada denominacion de origen en el derecho francés,
otorga a los productores o empresas radicados en la localidad o region delimitada el

derecho al uso exclusivo de las mismas.

Sin embargo, la proteccion efectiva a esta figura juridica se encuentra consagrada en el
Code Rural, mismo que en su articulo L 641-2, sefiala: “el nombre que constituya una
(appellations d origine) o toda otra mencion que lo evoque, no puede ser empleada en
otro producto similar, sin perjuicio de las disposiciones legislativas o reglamentarias, ni
para ningun otro producto o servicio cuando esta utilizacion es susceptible de malversar

o debilitar la notoriedad de las denominacion de origen”.

2 GUILLEM CARRAU Javier, Denominaciones Geograficas de Calidad, Editorial Tirant Lo Blanch,
Madrid, 2008.
2 1.-115- Code de la Consommation.
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Dos aspectos transcendentales que cabe recalcar del régimen de proteccion a las
denominaciones de origen en el derecho francés, son por una parte la facultad que la ley
otorga a cualquier persona de actuar en defensa de una determinada denominacion de
origen, frente al uso indiscriminado de la misma; y por otro lado, la imposibilidad de

que aquellos términos que componen una denominacion de origen, devengan genéricos.

En definitiva, como lo establece el tratadista Javier Guillem, la proteccion a las
denominaciones de origen tiene por objeto prohibir la utilizacion de un nombre
geografico de (appellations d’origine) como marca de un producto similar o diferente
del producto en cuestion, cuando su utilizacion es susceptible de usurpar o defraudar la

reputacion o notoriedad del producto.

3.3.2 Derecho Espaiiol

El reconocimiento y proteccion a las denominaciones de origen en el derecho espafiol,
naci6 de la necesidad imperiosa de otorgar una proteccion adecuada a los vinos y

bebidas alcoholicas que se producian en dicho pais.

En este sentido, con el Estatuto del Vino, promulgado el 26 de Mayo de 1933, se otorgd
por primera vez en Espafia, reconocimiento y reglamentacion a aquellos productos de

naturaleza vinica.

Posteriormente, mediante Decreto de 21 de Enero de 1936, se reconocid en dicho pais al
“Turréon de Jijona”, como la primera denominacion de origen de productos distintos al
vino. Con este antecedente, y casi cuarenta afios después, se promulgé la Ley 25/70, la
cual constituye el marco legal de reconocimiento para las denominaciones de origen de

productos distintos del vino.
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Cabe destacar que el citado instrumento legal, incorporé en el derecho espafiol, dos
categorias distintas de denominaciones de origen, las genéricas, que son aquellas que
distinguen de manera exclusiva a los vinos, y las denominaciones especificas,

relacionadas a productos con caracteristicas especiales distintos del vino.

A criterio del autor Aredn Lalin, la figura de las denominaciones de origen en este
sistema legal, refleja la concepcion naturalista que a lo largo de los afios ha venido
desarrollando la jurisprudencia y doctrina francesa y que alcanzo6 su punto culminante
con las tesis defendidas por Roubier, para quien la denominacion de origen esta inscrita

. . .27
en el propio territorio.

En este sentido, la legislacion espafiola entiende por denominaciones de origen:”el
nombre geografico con el que se designa a productos tipicos que poseen caracteristicas
especiales y que a su vez respondan tanto a condiciones del clima, como a los
procedimientos para su elaboracion y crianza utilizados en la determinada zona o region

geografica.”®

Respecto de la proteccion de esta figura, la Ley del Vino reconoce a las denominaciones
de origen como bienes de dominio publico en sentido estricto, razén por la cual el
Estado se reserva, entre otras competencias, la de ratificar los reglamentos de
denominaciones de origen, a efecto de promocionar y defender las mismas en el ambito

interno e internacional.

Sin embargo, el aspecto mas trascendental que recoge la legislacion espafiola sobre las
denominaciones de origen, es la incorporacion de una nueva herramienta para su cabal

proteccion, que son los Consejos Reguladores.

27 AREAN LALIN M, Definicion y Proteccion Juridica de las Indicaciones Geograficas, ADI, 1991-1992.
2 FALCONI CECILIA, “Régimen Juridico de las Denominaciones Geograficas”, Tesis Doctoral,
Universidad Pontifica Catolica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, 1997.
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Se conciben a los Consejos Reguladores como piezas esenciales dentro del sistema de
denominaciones de origen, ya que su principal objetivo es proponer el reglamento para
la aplicacion, vigilancia e inspeccion de determinada denominacién de origen

reconocida.

La principal atribucién del Consejo Regulador es la proteccion de la denominacion de
origen que representa, esta defensa inicia con la supervision de cumplimiento del
correspondiente Reglamento, y se extiende hasta la proteccion frente a todo tipo de

usurpacion.

Por otra parte, los Consejos Reguladores también cumplen otras funciones destinadas a
incentivar la produccion o elaboracion del producto reconocido bajo dicha
denominacién, asi, se encargan de organizar el sector de produccion estableciendo
normas basicas sobre riego, poda, cosecha, tratamiento y técnica en la obtencion y

conservacion del producto.

En el ordenamiento juridico espafiol, los Consejos Reguladores se encuentran formados
por vocales que representan a los productores o industriales de la zona, y por vocales

designados por la Administracion Publica competente.

De esta manera se concibe a los Consejos Reguladores como érganos colegiados que
permiten la participacion representativa de organizacion de interés social, que en su
calidad de guardianes de las denominaciones de origen, actian con plena capacidad

juridica para preservar y defender los intereses generales de la misma.

En cuanto a los derechos que confieren las denominaciones de origen bajo el régimen
espafiol, podemos sefialar como el eje central de proteccion, es el otorgamiento a los

titulares de un verdadero ius prohibendi, cuya configuracion se consagra con la reserva
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de uso del nombre geografico a sus titulares, y la potestad de prohibir el empleo del

mismo a terceros no autorizados.

Finalmente, tal como lo sefiala Botana Agra, la exigencia del reconocimiento oficial de
las denominaciones de origen ya estado presente desde la adopcion de esta figura en el

derecho espaiiol.”’

En este contexto, el procedimiento de registro consiste en la tramitacion de un
expediente ante la administraciéon competente, el mismo que después de verificar el
cumplimiento de ciertas obligaciones formales, procede a un reconocimiento
provisional del producto, para posteriormente otorgar el reconocimiento de la

denominacién de origen y de esta manera su proteccion como tal.

En conclusion podemos acotar, que el ordenamiento juridico espafiol adopta en
principio la teoria naturalista de las denominaciones de origen, fomentada por el
derecho francés, de alli nace su reconocimiento legal, en virtud de la necesidad de

proteger los productos vinicos.

Con el alto grado de reconocimiento en el mercado internacional que han alcanzado los
vinos provenientes de las diversas regiones de Espafia, la figura de las denominaciones
de origen ha ganado relevancia como el medio mas idoneo para precautelar las
caracteristicas especiales de productos de inigualable calidad, producidos en zonas
geograficas especificas de la peninsula Ibérica, beneficiando con ello a los productores

de dichas zonas, y al Estado en general, en razon de la rentabilidad que éstas generan.

3.3.3 Derecho Norteamericano

2 BOTANA AGRA M, Las Denominaciones de Origen, Tratado de Derecho Mercantil, Tomo XX,
Volumen 2, Marcial Pons, Madrid, 2001.
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En aquellos paises de tradicion “Common Law”, no existe un reconocimiento y
proteccion a las denominaciones de origen como tales, sino que se encuentran incluidas

en la definicion de marca.

En este sentido bajo el sistema anglosajon, se regula a las Indicaciones Geograficas
(incluidas las denominaciones de origen) bajo la figura de las marcas de certificacion’®,
mismas que se encargan de avalar que los bienes o servicios distinguidos con dicha
marca, tengan cualidades o caracteristicas especiales garantizadas por el propietario de

la misma.

La Trademark Act, promulgada en 1905, codifico por primera vez en los Estados
Unidos de América, el principio de prohibiciéon de registrar una marca que consista
exclusivamente por un nombre geografico con el fin de obtener un derecho exclusivo de

uso sobre el mismo.

Con este principio fundamental del Common Law, afios después, en 1946, se promulgd
la Lanham Act’’, la cual se constituye hasta la actualidad como el cuerpo legal que
regula los principios basicos del régimen de proteccion a los signos distintivos en los

Estados Unidos.

La Seccion 1054 de la Lanham Act, respecto de la proteccion a las Indicaciones
Geograficas, en su traduccion textual, sefala: “Todo propietario de una Indicacion
Geografica nacional o extranjera, que satisfaga las normas establecidas por las marcas
de certificacion puede solicitar el registro de una Indicacion Geografica, en tanto que
marca de certificacion en los Estados Unidos, siempre que dicha solicitud de registro

indique claramente a que region geografica reenvia la indicacion a proteger, y que el

3 De conformidad con la US Trademark Office, la definicién de marca de certificacién es la
siguiente:”...word, name, symbol, device, or any combination used or extended for use in commerce with
the owner’s permission by someone other that its owner, to certify regional or other geographic origin,
material, mode of manufacture, quality, accuracy or other characteristics of someone’s good or services,
or that the work or labor of the good’s or services was performed by members of a union or other
organization.”

3 Ley de 1946 sobre marcas, 15USC, 1127, modificada por la Trademark Law Revision Act of 1988,
Public Law 100, 667 United States Trademark Asociation, N.Y., 1989, y posteriormente en 1999.
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solicitante pruebe los conocimientos para la utilizacion de dicha marca de

certificacion”.?

Los elementos que caracterizan a la marca de certificacion norteamericana son:

a. El derecho de utilizacion del término por toda persona originaria de la region,

b. La prohibicion de las utilizaciones abusivas o ilicitas de la marca, que sean

prejudiciales para todos los habitantes de la region.

El sistema juridico anglosajon, se encuentra configurado a base de precedentes
jurisprudenciales, es asi como se dio origen al principio conocido como el “passing
off”, que consiste en la prohibicion a un operador econdémico de representar sus
mercancias de manera perjudicial para el negocio, la reputacion o el goodwill”’ de otro
comerciante.** Este principio se configurd con el fin de proteger los derechos colectivos
de grupos de individuos cuyos productos necesitaban una garantia precautelatoria a ser
utilizada contra otras personas que sin pertenecer al grupo, pretendian utilizar tal

denominacion que gozaba de un prestigio adquirido.

Asi, los elementos esenciales del “passing off”’, son los siguientes:

a. La existencia de una adecuada reputacion en la mente de los consumidores,
relacionada directamente con el producto o servicio distinguido con tal

denominacion.

32 Trademark Manual of Examining Procedure, TMEP, Oct.1989.

¥ Goodwill o buena fama de que gozan entre el piblico los productos o servicios diferenciados por la
marca. (FERNANDEZ NOVOA C., Tratado de ..., pag.67)

** COHEN L.J. y SCHMIT, K., Is the English Law of Passing Off, pag.89.
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Un competidor que de manera intencional o no haya provocado confusién o
asociacion a un mismo origen empresarial en el consumidor con el uso de la
denominacion

Subministro u oferta de los bienes o servicios que contienen la denominacioén

ajena

Afectacion a los negocios o a la reputacion del producto o servicio del

competidor

Que tal afeccion sea actual o inminente

Cabe recalcar que pese a la inexistencia de precedentes interpretativos respecto de la

aplicacion de normativa sobre Indicaciones Geograficas, en Marzo de 1994, se

incorpord en la Seccion Segunda del Lanham Act, las disposiciones contenidas en el
Acuerdo ADPIC.

En este sentido, podemos concluir que la razoén de ser de esta peculiar proteccion a las

Indicaciones Geograficas dentro de la legislacion norteamericana, viene dada con dos

fines fundamentales:

1.

Bajo el sistema de proteccion como marca de certificacion, se otorga al titular de
la denominacién de origen al amparo del common law y del derecho codificado
ciertas facultades o prerrogativas propias de las figuras marcarias, por ejemplo lo

referente a la titularidad.

Pretende la proteccion de los consumidores contra la publicidad o el etiquetado
falso con miras a otorgar una represion adecuada a la competencia desleal, en

base a los principios del passing off-
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En las negociaciones comerciales que ha mantenido los Estados Unidos con varios
paises de la region Andina, ha prevalecido este criterio de proteccion a las
denominaciones de origen, sin embargo se han establecido ciertas limitaciones, como la
del compromiso de los Estados de otorgar cierto espacio de tiempo para la

incorporacion de este sistema.
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