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Anexo 1C: Acuerdo sobre los aspectos de
los derechos de propiedad intelectual rela-
cionados con el comercio

Los Paises Miembros,

Deseosos de reducir las distorsiones
del comercio internacional y los obsta-
culos al mismo, y teniendo en cuenta
la necesidad de fomentar una protec-
cion eficaz y adecuada de los derechos
de propiedad intelectual y de asegurar-
se de que las medidas y procedimien-
tos destinados a hacer respetar dichos
derechos no se conviertan a su vez en
obstaculos al comercio legitimo;

Reconociendo, para este fin, la nece-
sidad de nuevas normas y disciplinas
relativas a:

a) la aplicabilidad de los principios
basicos del GATT de 1994 y de
los acuerdos o convenios interna-
cionales pertinentes en materia de
propiedad intelectual;

b) la provision de normas y princi-
pios adecuados relativos a la
existencia, alcance y ejercicio
de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el
comercio;

¢) la provision de medios eficaces y
apropiados para hacer respetar los
derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio, to-
mando en consideracion las dife-
rencias entre los sistemas juridicos
nacionales;
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d) la provision de procedimientos
eficaces y agiles para la preven-
cion y solucion multilaterales de
las diferencias entre los gobier-
nos; y

e) disposiciones transitorias enca-
minadas a conseguir la mas plena
participacion en los resultados de
las negociaciones;

Reconociendo la necesidad de un
marco multilateral de principios, nor-
mas y disciplinas relacionados con el
comercio internacional de mercancias
falsificadas;

Reconociendo que los derechos de pro-
piedad intelectual son derechos privados;

Reconociendo los objetivos funda-
mentales de politica general pblica de
los sistemas nacionales de proteccion
de los derechos de propiedad intelec-
tual, con inclusion de los objetivos en
materia de desarrollo y tecnologia;

Reconociendo asimismo las necesi-
dades especiales de los paises Miem-
bros menos adelantados por lo que se
refiere a la aplicacion, a nivel nacional,
de las leyes y reglamentos con la maxi-
ma flexibilidad requerida para que esos
paises estén en condiciones de crear
una base tecnologica sélida y viable;

Insistiendo en la importancia de re-
ducir las tensiones mediante el logro
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de compromisos mas firmes de resolver
por medio de procedimientos multilate-
rales las diferencias sobre cuestiones de
propiedad intelectual relacionadas con
el comercio;

Deseosos de establecer unas relacio-
nes de mutuo apoyo entre la OMC y la
Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (denominada en el presente
Acuerdo “OMPI”) y otras organiza-
ciones internacionales competentes;

Convienen en lo siguiente:

PARTE |
Disposiciones y principios basicos

Articulo 1

Naturaleza y alcance de las obligaciones

1. Los paises Miembros aplicaran las
disposiciones del presente Acuerdo.
Los paises Miembros podran prever
en su legislacion, aunque no estaran
obligados a ello, una proteccion mas
amplia que la exigida por el presen-
te Acuerdo, a condicion de que tal
proteccion no infrinja las disposicio-
nes del mismo. Los paises Miem-
bros podran establecer libremente el
método adecuado para aplicar las
disposiciones del presente Acuerdo
en el marco de su propio sistema y
préctica juridicos.

2. A los efectos del presente Acuerdo,
la expresion “propiedad intelectual”
abarca todas las categorias de pro-
piedad intelectual que son objeto de
las secciones 1 a 7 de la Parte II.

3. Los paises Miembros concederan a
los nacionales de los demas paises
Miembros' el trato previsto en el
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presente Acuerdo. Respecto del de-
recho de propiedad intelectual per-
tinente, se entendera por nacionales
de los demas paises Miembros las
personas fisicas o juridicas que
cumplirian los criterios estableci-
dos para poder beneficiarse de la
proteccion en el Convenio de Paris
(1967), el Convenio de Berna
(1971), la Convencion de Roma y
el Tratado sobre la Propiedad Inte-
lectual respecto de los Circuitos In-
tegrados, si todos los paises
Miembros de la OMC fueran
miembros de esos convenios.’
Todo pais Miembro que se valga de
las posibilidades estipuladas en el
parrafo 3 del articulo 5 o en el pa-
rrafo 2 del articulo 6 de la Conven-
cion de Roma lo notificara segtin lo
previsto en esas disposiciones al
Consejo de los Aspectos de los De-
rechos de Propiedad Intelectual re-
lacionados con el Comercio (el
“Consejo de los ADPIC”).

Articulo 2

Convenios sobre propiedad intelectual

1. En lo que respecta a las Partes II,
Iy IV del presente Acuerdo, los
paises Miembros cumpliran los
articulos 1 a 12 y el articulo 19
del Convenio de Paris (1967).

2. Ninguna disposicion de las Par-
tes I a IV del presente Acuerdo
ird en detrimento de las obliga-
ciones que los paises Miembros
puedan tener entre si en virtud
del Convenio de Paris, el Con-
venio de Berna, la Convencion
de Roma y el Tratado sobre la
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Propiedad Intelectual respecto
de los Circuitos Integrados.

Articulo 3

Trato nacional

1. Cada pais Miembro concedera a
los nacionales de los demas paises
Miembros un trato no menos favo-
rable que el que otorgue a sus pro-
pios nacionales con respecto a la
proteccion’ de la propiedad intelec-
tual, a reserva de las excepciones
ya previstas en, respectivamente, el
Convenio de Paris (1967), el Con-
venio de Berna (1971), la Conven-
cion de Roma o el Tratado sobre la
Propiedad Intelectual respecto de
los Circuitos Integrados. En lo que
concierne a los artistas intérpretes o
ejecutantes, los productores de fo-
nogramas y los organismos de ra-
diodifusion, esta obligacion solo se
aplica a los derechos previstos en el
presente Acuerdo. Todo pais
Miembro que se valga de las posi-
bilidades estipuladas en el
articulo 6 del Convenio de Berna
(1971) o en el parrafo 1 b) del arti-
culo 16 de la Convencion de Roma
lo notificara, segun lo previsto en
esas disposiciones, al Consejo de
los ADPIC.

2. Los paises Miembros podran re-
currir a las excepciones permitidas
en el parrafo 1 en relacion con los
procedimientos judiciales y admi-
nistrativos, incluida la designacion
de un domicilio legal o el nombra-
miento de un agente dentro de la
jurisdiccion de un pais Miembro,
solamente cuando tales excepcio-

nes sean necesarias para conseguir
el cumplimiento de leyes y regla-
mentos que no sean incompatibles
con las disposiciones del presente
Acuerdo, y cuando tales practicas
no se apliquen de manera que cons-
tituyan una restriccion encubierta
del comercio.

Articulo 4

Trato de la nacion mas favorecida

Con respecto a la proteccion de la
propiedad intelectual, toda ventaja, fa-
vor, privilegio o inmunidad que conce-
da un pais Miembro a los nacionales de
cualquier otro pais se otorgard inme-

diatamente y sin condiciones a los na-
cionales de todos los demas paises
Miembros. Quedan exentos de esta
obligacion toda ventaja, favor, privile-
gio o inmunidad concedidos por un
pais Miembro que:

a)

se deriven de acuerdos interna-
cionales sobre asistencia judicial
o sobre observancia de la ley, de
caracter general y no limitados
especificamente a la proteccion
de la propiedad intelectual;

b) se hayan otorgado de conformi-

)

dad con las disposiciones del
Convenio de Berna (1971) o de la
Convencion de Roma que autori-
zan que el trato concedido no esté
en funcion del trato nacional sino
del trato dado en otro pais;

se refieran a los derechos de los
artistas intérpretes o ejecutantes,
los productores de fonogramas y
los organismos de radiodifusion,
que no estén previstos en el pre-
sente Acuerdo;
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d) se deriven de acuerdos internaciona-
les relativos a la proteccion de la pro-
piedad intelectual que hayan entrado
en vigor antes de la entrada en vigor
del Acuerdo sobre la OMC, a condi-
cion de que esos acuerdos se notifi-
quen al Consejo de los ADPIC y no
constituyan una discriminacion arbi-
traria o injustificable contra los na-
cionales de otros paises Miembros.

Articulo 5

Acuerdos multilaterales sobre adquisicion

y mantenimiento de la proteccion

Las obligaciones derivadas de los
articulos 3 y 4 no se aplican a los pro-
cedimientos para la adquisicion y
mantenimiento de los derechos de pro-
piedad intelectual, estipulados en
acuerdos multilaterales concertados
bajo los auspicios de la OMPI.

Articulo 6

Agotamiento de los derechos

Para los efectos de la solucion de di-
ferencias en el marco del presente
Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en
los articulos 3 y 4 no se hara uso de
ninguna disposicion del presente
Acuerdo en relacion con la cuestion
del agotamiento de los derechos de
propiedad intelectual.

Articulo 7

Objetivos

La proteccion y la observancia de los
derechos de propiedad intelectual de-
beran contribuir a la promocion de la
innovacion tecnoldgica y a la transfe-
rencia y difusion de la tecnologia, en
beneficio reciproco de los productores
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y de los usuarios de conocimientos tec-
nolégicos y de modo que favorezcan el
bienestar social y econdmico y el equi-
librio de derechos y obligaciones.

Articulo 8

Principios

1. Los paises Miembros, al formular o
modificar sus leyes y reglamentos,
podran adoptar las medidas necesa-
rias para proteger la salud publica y
la nutricion de la poblacion, o para
promover el interés piblico en sec-
tores de importancia vital para su
desarrollo socioeconémico y tec-
noldgico, siempre que esas medi-
das sean compatibles con lo
dispuesto en el presente Acuerdo.

2. Podra ser necesario aplicar medi-
das apropiadas, siempre que sean
compatibles con lo dispuesto en
el presente Acuerdo, para preve-
nir el abuso de los derechos de
propiedad intelectual por sus titu-
lares o el recurso a practicas que
limiten de manera injustificable
el comercio o redunden en detri-
mento de la transferencia interna-
cional de tecnologia.

PARTE Il

Normas relativas a la existencia,
alcance y ejercicio de los derechos
de propiedad intelectual

Seccion 1: Derecho de autor y
derechos conexos

Articulo 9
Relacion con el Convenio de Berna
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1. Los paises Miembros observaran
los articulos 1 a21 del Convenio de
Berna (1971) y el Apéndice del
mismo. No obstante, en virtud del
presente Acuerdo ningun pais
Miembro tendra derechos ni obli-
gaciones respecto de los derechos
conferidos por el articulo 6bis de
dicho Convenio ni respecto de los
derechos que se derivan del mismo.

2. La proteccion del derecho de au-
tor abarcara las expresiones pero
no las ideas, procedimientos, mé-
todos de operacion o conceptos
matematicos en si.

Articulo 10

Programas de ordenador y

compilaciones de datos

1. Los programas de ordenador,
sean programas fuente o progra-
mas objeto, seran protegidos
como obras literarias en virtud
del Convenio de Berna (1971).

2. Las compilaciones de datos o de
otros materiales, en forma legible
por méaquina o en otra forma, que
por razones de la seleccion o dis-
posicion de sus contenidos cons-
tituyan creaciones de caracter
intelectual, seran protegidas
como tales. Esa proteccion, que
no abarcara los datos o materiales
en si mismos, se entendera sin
perjuicio de cualquier derecho de
autor que subsista respecto de los
datos o materiales en si mismos.

Articulo 11
Derechos de arrendamiento
Al menos respecto de los programas
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de ordenador y de las obras cinemato-
graficas, los paises Miembros conferiran
a los autores y a sus derechohabientes el
derecho de autorizar o prohibir el arren-
damiento comercial al publico de los ori-
ginales o copias de sus obras amparadas
por el derecho de autor. Se exceptuara a
un pais Miembro de esa obligacion con
respecto a las obras cinematograficas a
menos que el arrendamiento haya dado
lugar a una realizacion muy extendida
de copias de esas obras que menoscabe
en medida importante el derecho exclu-
sivo de reproduccion conferido en dicho
pais Miembro a los autores y sus dere-
chohabientes. En lo referente a los pro-
gramas de ordenador, esa obligacion no
se aplica a los arrendamientos cuyo ob-
jeto esencial no sea el programa en si.

Articulo 12

Duracion de la proteccion

Cuando la duracion de la proteccion de
una obra que no sea fotografica o de arte
aplicado se calcule sobre una base distin-
ta de la vida de una persona fisica, esa
duracién serd de no menos de 50 afios
contados desde el final del afio civil de la
publicacion autorizada o, a falta de tal
publicacion autorizada, dentro de un pla-
zo de 50 afios a partir de la realizacion de
la obra, de 50 afios contados a partir del
final del ailo civil de su realizacion.

Articulo 13

Limitaciones y excepciones

Los paises Miembros circunscribi-
ran las limitaciones o excepciones im-
puestas a los derechos exclusivos a
determinados casos especiales que no
atenten contra la explotacion normal
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de la obra ni causen un perjuicio injus-
tificado a los intereses legitimos del ti-
tular de los derechos.

Articulo 14

Proteccion de los artistas intérpretes o
gjecutantes, los productores de
fonogramas (grabaciones de sonido) y
los organismos de radiodifusion

1.
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En lo que respecta a la fijacion de
sus interpretaciones o ejecuciones
en un fonograma, los artistas in-
térpretes o ejecutantes tendran la
facultad de impedir los actos si-
guientes cuando se emprendan sin
su autorizacion: la fijacion de sus
interpretaciones o ejecuciones no
fijadas y la reproduccion de tal fi-
jacion. Los artistas intérpretes o
¢jecutantes tendran asimismo la
facultad de impedir los actos si-
guientes cuando se emprendan sin
su autorizacion: la difusion por
medios inalambricos y la comuni-
cacion al publico de sus interpre-
taciones o ejecuciones en directo.
Los productores de fonogramas
tendran el derecho de autorizar o
prohibir la reproduccion directa o
indirecta de sus fonogramas.

Los organismos de radiodifusion
tendran el derecho de prohibir los
actos siguientes cuando se em-
prendan sin su autorizacion: la fija-
cién, la reproduccion de las
fijaciones y la retransmision por
medios inalambricos de las emi-
siones, asi como la comunicacion
al publico de sus emisiones de te-
levision. Cuando los paises Miem-
bros no concedan tales derechos a
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los organismos de radiodifusion,
daran a los titulares de los dere-
chos de autor sobre la materia ob-
jeto de las emisiones la posibilidad
de impedir los actos antes mencio-
nados, a reserva de lo dispuesto en
el Convenio de Berna (1971).

Las disposiciones del articulo 11
relativas a los programas de or-
denador se aplicardn mutatis
mutandis a los productores de
fonogramas y a todos los demas
titulares de los derechos sobre
los fonogramas segun los deter-
mine la legislacion de cada pais
Miembro. Si, en la fecha de 15
de abril de 1994, un pais Miem-
bro aplica un sistema de remune-
racion equitativa de los titulares
de derechos en lo que se refiere
al arrendamiento de fonogramas,
podra mantener ese sistema
siempre que el arrendamiento
comercial de los fonogramas no
esté produciendo menoscabo im-
portante de los derechos exclusi-
vos de reproduccion de los
titulares de los derechos.

La duracion de la proteccion con-
cedida en virtud del presente
Acuerdo a los artistas intérpretes
o ejecutantes y los productores de
fonogramas no podra ser inferior
a 50 afios, contados a partir del fi-
nal del afio civil en que se haya
realizado la fijacion o haya tenido
lugar la interpretacion o ejecu-
cion. La duracion de la protec-
cion concedida con arreglo al
parrafo 3 no podra ser inferior a
20 afios contados a partir del final

168-205



Buckup - Interior FLACSO 26-27 - FEBRERO 25$.qxp 24/06/2010 14:55 Pagina 174

174 |

PERSPECTIVAS BIDETICAS

del afio civil en que se haya reali-
zado la emision.

En relacion con los derechos con-
feridos por los parrafos 1, 2 y 3,
todo pais Miembro podra estable-
cer condiciones, limitaciones, ex-
cepciones y reservas en la medida
permitida por la Convencion de
Roma. No obstante, las disposi-
ciones del articulo 18 del Conve-
nio de Berna (1971) también se
aplicaran mutatis mutandis a los
derechos que sobre los fonogra-
mas corresponden a los artistas
intérpretes o ejecutantes y los
productores de fonogramas.

Seccion 2: Marcas de fabrica o de
comercio

Avrticulo 15
Materia objeto de proteccion

1.
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Podra constituir una marca de fa-
brica o de comercio cualquier sig-
no o combinacion de signos que
sean capaces de distinguir los bienes
o servicios de una empresa de los
de otras empresas. Tales signos po-
dran registrarse como marcas de
fabrica o de comercio, en particu-
lar las palabras, incluidos los nom-
bres de persona, las letras, los
numeros, los elementos figurativos
y las combinaciones de colores, asi
como cualquier combinacion de
estos signos. Cuando los signos no
sean intrinsecamente capaces de
distinguir los bienes o servicios
pertinentes, los paises Miembros
podran supeditar la posibilidad de re-

gistro de los mismos al caracter
distintivo que hayan adquirido me-
diante su uso. Los paises Miem-
bros podran exigir como condicion
para el registro que los signos sean
perceptibles visualmente.

Lo dispuesto en el parrafo 1 no se
entendera en el sentido de que
impide a un pais Miembro dene-
gar el registro de una marca de fa-
brica o de comercio por otros
motivos, siempre que éstos no
contravengan las disposiciones
del Convenio de Paris (1967).
Los paises Miembros podran su-
peditar al uso la posibilidad de re-
gistro. No obstante, el uso
efectivo de una marca de fabrica
o de comercio no sera condicion
para la presentacion de una soli-
citud de registro. No se denegara
ninguna solicitud por el solo mo-
tivo de que el uso pretendido no
ha tenido lugar antes de la expira-
cién de un periodo de tres afios
contado a partir de la fecha de la
solicitud.

La naturaleza del producto o ser-
vicio al que la marca de fabrica o
de comercio ha de aplicarse no
serda en ningun caso obstaculo
para el registro de la marca.

Los paises Miembros publicaran
cada marca de fabrica o de comercio
antes de su registro o sin demora
después de €1, y ofreceran una opor-
tunidad razonable de pedir la anula-
cion del registro. Ademas los paises
Miembros podran oftrecer la oportu-
nidad de oponerse al registro de una
marca de fébrica o de comercio.
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Avrticulo 16

Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fabrica
o de comercio registrada gozara
del derecho exclusivo de impedir
que cualesquiera terceros, sin su
consentimiento, utilicen en el
curso de operaciones comerciales
signos idénticos o similares para
bienes o servicios que sean idén-
ticos o similares a aquellos para
los que se ha registrado la marca,
cuando ese uso dé lugar a proba-
bilidad de confusion. En el caso
de que se use un signo idéntico
para bienes o servicios idénticos,
se presumira que existe probabili-
dad de confusion. Los derechos
antes mencionados se entenderan
sin perjuicio de ninguno de los
derechos existentes con anteriori-
dad y no afectaran a la posibilidad
de los paises Miembros de reco-
nocer derechos basados en el uso.
El articulo 6bis del Convenio de
Paris (1967) se aplicara mutatis
mutandis a los servicios. Al deter-
minar si una marca de fabrica o
de comercio es notoriamente co-
nocida, los paises Miembros to-
maran en cuenta la notoriedad de
esta marca en el sector pertinente
del publico inclusive la notorie-
dad obtenida en el pais Miembro
de que se trate como consecuen-
cia de la promocion de dicha
marca.

El articulo 6bis del Convenio de
Paris (1967) se aplicara mutatis
mutandis a bienes o servicios
que no sean similares a aquellos

4

w
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para los cuales una marca de fa-
brica o de comercio ha sido re-
gistrada, a condicion de que el
uso de esa marca en relacion con
esos bienes o servicios indique
una conexion entre dichos bienes
o servicios y el titular de la mar-
ca registrada y a condicion de
que sea probable que ese uso le-
sione los intereses del titular de
la marca registrada.

Articulo 17

Excepciones

Los paises Miembros podran esta-
blecer excepciones limitadas de los
derechos conferidos por una marca de
fabrica o de comercio, por ejemplo el
uso leal de términos descriptivos, a
condicion de que en ellas se tengan en
cuenta los intereses legitimos del titu-
lar de la marca y de terceros.

Articulo 18

Duracion de la proteccion

El registro inicial de una marca de
fabrica o de comercio y cada una de
las renovaciones del registro tendran
una duracion de no menos de siete
afios. El registro de una marca de fa-
brica o de comercio sera renovable in-
definidamente.

Articulo 19

Requisito de uso

1. Si para mantener el registro se
exige el uso, el registro sélo po-
dra anularse después de un perio-
do ininterrumpido de tres afios
como minimo de falta de uso, a
menos que el titular de la marca
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de fabrica o de comercio demues-
tre que hubo para ello razones va-
lidas basadas en la existencia de
obstaculos a dicho uso. Se reco-
noceran como razones validas de
falta de uso las circunstancias que
surjan independientemente de la
voluntad del titular de la marca y
que constituyan un obstaculo al
uso de la misma, como las restric-
ciones a la importacion u otros
requisitos oficiales impuestos a
los bienes o servicios protegidos
por la marca.

Cuando esté controlada por el ti-
tular, se considerara que la utili-
zacion de una marca de fabrica o
de comercio por otra persona
constituye uso de la marca a los
efectos de mantener el registro.

L

Articulo 20

Otros requisitos

No se complicara injustificable-
mente el uso de una marca de fabrica
o de comercio en el curso de operacio-
nes comerciales con exigencias espe-
ciales, como por ejemplo el uso con
otra marca de fabrica o de comercio,
el uso en una forma especial o el uso
de una manera que menoscabe la ca-
pacidad de la marca para distinguir los
bienes o servicios de una empresa de
los de otras empresas. Esa disposicion
no impedird la exigencia de que la
marca que identifique a la empresa
productora de los bienes o servicios
sea usada juntamente, pero no vincu-
ladamente, con la marca que distinga
los bienes o servicios especificos en
cuestion de esa empresa.
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Articulo 21

Licencias y cesion

Los paises Miembros podran esta-
blecer las condiciones para las licen-
cias y la cesion de las marcas de
fabrica o de comercio, quedando en-
tendido que no se permitiran las licen-
cias obligatorias de marcas de fabrica
o de comercio y que el titular de una
marca de fabrica o de comercio regis-
trada tendra derecho a cederla con o
sin la transferencia de la empresa a
que pertenezca la marca.

Seccion 3: Indicaciones geograficas

Articulo 22

Proteccion de las indicaciones geograficas

1. Alos efectos de lo dispuesto en el

presente Acuerdo, indicaciones

geograficas son las que identifi-
quen un producto como origina-
rio del territorio de un pais

Miembro o de una region o loca-

lidad de ese territorio, cuando de-

terminada calidad, reputacion, u

otra caracteristica del producto

sea imputable fundamentalmente

a su origen geografico.

En relacion con las indicaciones

geograficas, los paises Miembros

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

a) la utilizacion de cualquier me-
dio que, en la designacion o
presentacion del producto, in-
dique o sugiera que el produc-
to de que se trate proviene de
una region geografica distinta

g
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del verdadero lugar de origen,
de modo que induzca al ptbli-
co a error en cuanto al origen
geografico del producto;

b) cualquier otra utilizacién que
constituya un acto de compe-
tencia desleal, en el sentido
del articulo 10bis del Conve-
nio de Paris (1967).

Todo pais Miembro, de oficio si
su legislacion lo permite, o a pe-
ticion de una parte interesada, de-
negara o invalidara el registro de
una marca de fabrica o de comer-
cio que contenga o consista en
una indicacion geografica respec-
to de productos no originarios del
territorio indicado, si el uso de tal
indicacion en la marca de fabrica
o de comercio para esos produc-
tos en ese pais Miembro es de na-
turaleza tal que
publico a error en cuanto al ver-
dadero lugar de origen.
La proteccion prevista en los pa-
rrafos 1, 2 y 3 sera aplicable con-
tra toda indicacion geografica
que, aunque literalmente verda-
dera en cuanto al territorio, re-
gion o localidad de origen de los
productos, dé al publico una idea
falsa de que éstos se originan en
otro territorio.

induzca al

Articulo 23

Proteccion adicional de las indicaciones
geograficas de los vinos y bebidas
espirituosas

1.
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Cada pais Miembro establecera
los medios legales para que las
partes interesadas puedan impe-
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dir la utilizaciéon de una indica-
cién geografica que identifique
vinos para productos de ese géne-
ro que no sean originarios del lu-
gar 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 de-
signado por la indicacion geogra-
fica en cuestion, incluso cuando
se indique el verdadero origen del
producto o se utilice la indicacion
geografica traducida o acompa-
nada de expresiones tales como
“clase”, “tipo”, “estilo”, “imita-
cién” u otras analogas.*

De oficio, si la legislacion de un
pais Miembro lo permite, o a pe-
ticion de una parte interesada, el
registro de toda marca de fabrica
o de comercio para vinos que
contenga o consista en una indi-
cacion geografica que identifique
vinos, o para bebidas espirituosas
que contenga o consista en una
indicacion geografica que identi-
fique bebidas espirituosas, se de-
negara o invalidara para los vinos
o las bebidas espirituosas que no
tengan ese origen.

En el caso de indicaciones geogra-
ficas homoénimas para los vinos, la
proteccion se concedera a cada in-
dicacion con sujecion a lo dis-
puesto en el parrafo 4 del articulo
22. Cada pais Miembro establece-
ra las condiciones practicas en que
se diferenciaran entre si las indica-
ciones homonimas de que se trate,
teniendo en cuenta la necesidad de
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asegurarse de que los productores
interesados reciban un trato equi-
tativo y que los consumidores no
sean inducidos a error.

. Para facilitar la proteccion de las

indicaciones geograficas para los
vinos, en el Consejo de los AD-
PIC se entablaran negociaciones
sobre el establecimiento de un
sistema multilateral de notifica-
cion y registro de las indicaciones
geograficas de vinos que sean
susceptibles de proteccion en los
paises Miembros participantes en
ese sistema.

Articulo 24
Negociaciones internacionales;
excepciones

1.

N
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Los paises Miembros convienen
en entablar negociaciones enca-
minadas a mejorar la proteccion
de las indicaciones geograficas
determinadas segu n lo dispuesto
en el articulo 23. Ningun pais
Miembro se valdra de las disposi-
ciones de los parrafos 4 a § para
negarse a celebrar negociaciones
o0 a concertar acuerdos bilaterales
o multilaterales. En el contexto
de tales negociaciones, los paises
Miembros se mostraran dispues-
tos a examinar la aplicabilidad
continuada de esas disposiciones
a las indicaciones geograficas de-
terminadas cuya utilizacion sea
objeto de tales negociaciones.

El Consejo de los ADPIC man-
tendra en examen la aplicacion de
las disposiciones de la presente
Seccion; el primero de esos exa-

3.

=

menes se llevara a cabo dentro de
los dos afios siguientes a la entra-
da en vigor del Acuerdo sobre la
OMC. Toda cuestion que afecte
al cumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en estas disposi-
ciones podra plantearse ante el
Consejo que, a peticion de cual-
quiera de los paises Miembros,
celebrara consultas con cualquie-
ra otro pais Miembro o paises
Miembros sobre las cuestiones
para las cuales no haya sido posi-
ble encontrar una solucion satis-
factoria mediante consultas
bilaterales o plurilaterales entre
los paises Miembros interesados.
El Consejo adoptara las medidas
que se acuerden para facilitar el
funcionamiento y favorecer los
objetivos de la presente Seccion.
Al aplicar esta Seccion, ninglin pais
Miembro reducira la proteccion de
las indicaciones geograficas que
existia en ¢l inmediatamente antes
de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC.

Ninguna de las disposiciones de
esta Seccion impondra a un pais
Miembro la obligacion de impedir
el uso continuado y similar de una
determinada indicacion geografi-
ca de otro pais Miembro, que
identifique vinos o bebidas espiri-
tuosas en relacion con bienes o
servicios, por ninguno de sus na-
cionales o domiciliarios que ha-
yan utilizado esa indicacion
geografica de manera continua
para esos mismos bienes o servi-
cios, u otros afines, en el territorio

14 Ne 26-27: 168-205

o



Buckup - Interior FLACSO 26-27 - FEBRERO 25$.qxp 24/06/2010 14:55 Pagina 179

0

de ese pais Miembro a) durante

10 afos como minimo antes de la

fecha de 15 de abril de 1994, o b)

de buena fe, antes de esa fecha.

Cuando una marca de fabrica o

de comercio haya sido solicitada

o registrada de buena fe, o cuan-

do los derechos a una marca de

fabrica o de comercio se hayan
adquirido mediante su uso de
buena fe:

a) antes de la fecha de aplicacion
de estas disposiciones en ese
pais Miembro, segun lo esta-
blecido en la Parte VI; o

b) antes de que la indicacion geo-
grafica estuviera protegida en
su pais de origen;

Las medidas adoptadas para aplicar
esta Seccion no prejuzgaran la posibili-
dad de registro ni la validez del registro
de una marca de fabrica o de comercio,
ni el derecho a hacer uso de dicha mar-
ca, por el motivo de que ésta es idéntica
o similar a una indicacion geografica.

6.
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Nada de lo previsto en esta Sec-
cion obligard a un pais Miembro
a aplicar sus disposiciones en el
caso de una indicacion geografica
de cualquier otro pais Miembro
utilizada con respecto a bienes o
servicios para los cuales la indi-
cacion pertinente es idéntica al
término habitual en lenguaje co-
rriente que es el nombre comun
de tales bienes o servicios en el
territorio de ese pais Miembro.
Nada de lo previsto en esta Sec-
cion obligard a un pais Miembro
a aplicar sus disposiciones en el
caso de una indicacion geografica
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de cualquier otro pais Miembro
utilizada con respecto a produc-
tos viticolas para los cuales la in-
dicacion pertinente es idéntica a
la denominacién habitual de una
variedad de uva existente en el te-
rritorio de ese pais Miembro en la
fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC.

Todo pais Miembro podra esta-
blecer que cualquier solicitud for-
mulada en el ambito de la
presente Seccidon en relacion con
el uso o el registro de una marca
de fabrica o de comercio ha de
presentarse dentro de un plazo de
cinco afios contados a partir del
momento en que el uso lesivo de
la indicacion protegida haya ad-
quirido notoriedad general en ese
pais Miembro, o a partir de la fe-
cha de registro de la marca de fa-
brica o de comercio en ese pais
Miembro, siempre que la marca
haya sido publicada para enton-
ces, si tal fecha es anterior a
aquella en que el uso lesivo ad-
quirié notoriedad general en di-
cho pais Miembro, con Ila
salvedad de que la indicacion ge-
ografica no se haya usado o regis-
trado de mala fe.

Las disposiciones de esta Seccion
no prejuzgaran en modo alguno
el derecho de cualquier persona a
usar, en el curso de operaciones
comerciales, su nombre o el nom-
bre de su antecesor en la activi-
dad comercial, excepto cuando
ese nombre se use de manera que
induzca a error al publico.
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El presente Acuerdo no impondra
obligacion ninguna de proteger
las indicaciones geograficas que
no estén protegidas o hayan deja-
do de estarlo en su pais de origen,
o que hayan caido en desuso en
ese pais.

Seccion 4: Dibujos y modelos
industriales

Avrticulo 25
Condiciones para la proteccion

1.

Los paises Miembros estableceran
la proteccion de los dibujos y mo-
delos industriales creados indepen-
dientemente que sean nuevos u
originales. Los paises Miembros
podran establecer que los dibujos y
modelos no son nuevos u origina-
les si no difieren en medida signifi-
cativa de dibujos o modelos
conocidos o de combinaciones de
caracteristicas de dibujos o mode-
los conocidos. Los paises Miem-
bros podran establecer que esa
proteccion no se extendera a los di-
bujos y modelos dictados esencial-
mente  por  consideraciones
técnicas o funcionales.

. Cada pais Miembro se asegurara

de que las prescripciones que ha-
yan de cumplirse para conseguir
la proteccion de los dibujos o mo-
delos textiles -particularmente en
lo que se refiere a costo, examen y
publicacion- no dificulten injusti-
ficablemente las posibilidades de
btisqueda y obtencion de esa pro-
teccion. Los paises Miembros

tendran libertad para cumplir esta
obligacion mediante la legislacion
sobre dibujos o modelos indus-
triales o mediante la legislacion
sobre el derecho de autor.

Articulo 26

Proteccion

1. El titular de un dibujo o modelo
industrial protegido tendra el de-
recho de impedir que terceros, sin
su consentimiento, fabriquen,
vendan o importen articulos que
ostenten o incorporen un dibujo o
modelo que sea una copia, o fun-
damentalmente una copia, del di-
bujo o modelo protegido, cuando
esos actos se realicen con fines
comerciales.

2. Los paises Miembros podran pre-
ver excepciones limitadas de la
proteccion de los dibujos y mode-
los industriales, a condicion de
que tales excepciones no atenten
de manera injustificable contra la
explotacion normal de los dibujos
y modelos industriales protegidos
ni causen un perjuicio injustifica-
do a los legitimos intereses del ti-
tular del dibujo o modelo
protegido, teniendo en cuenta los
intereses legitimos de terceros.

3. La duracion de la proteccidon
otorgada equivaldra a 10 afios
como minimo.

Seccion 5: Patentes

Articulo 27
Materia patentable
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Sin perjuicio de lo dispuesto en los
parrafos 2 y 3, las patentes podran
obtenerse por todas las invencio-
nes, sean de productos o de proce-
dimientos, en todos los campos de
la tecnologia, siempre que sean
nuevas, entrafien una actividad in-
ventiva y sean susceptibles de
aplicacion industrial.’ Sin perjui-
cio de lo dispuesto en el parrafo 4
del articulo 65, en el parrafo 8 del
articulo 70 y en el parrafo 3 del pre-
sente articulo, las patentes se po-
dran obtener y los derechos de
patente se podran gozar sin discri-
minacion por el lugar de la inven-
cion, el campo de la tecnologia o el
hecho de que los productos sean
importados o producidos en el pais.
Los paises Miembros podran ex-
cluir de la patentabilidad las inven-
ciones cuya explotacion comercial
en su territorio deba impedirse ne-
cesariamente para proteger el or-
den puiblico o la moralidad,
inclusive para proteger la salud o
la vida de las personas o de los ani-
males o para preservar los vegeta-
les, o para evitar danos graves al
medio ambiente, siempre que esa
exclusion no se haga meramente
porque la explotacion esté prohibi-
da por su legislacion.
Los paises Miembros podran ex-
cluir asimismo de la patentabilidad:
a) los métodos de diagnostico,
terapéuticos y quirlrgicos
para el tratamiento de perso-
nas o animales;
b) las plantas y los animales ex-
cepto los microorganismos, y
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los procedimientos esencial-
mente biologicos para la pro-
duccion de plantas o
animales, que no sean proce-
dimientos no bioldgicos o mi-
crobiologicos. Sin embargo,
los paises Miembros otorga-
ran proteccion a todas las ob-
tenciones vegetales mediante
patentes, mediante un sistema
eficaz sui generis o mediante
una combinacion de aquéllas
y éste. Las disposiciones del
presente apartado seran obje-
to de examen cuatro afios des-
pués de la entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC.

Articulo 28
Derechos conferidos
1. Una patente conferird a su titular

los siguientes derechos exclusivos:

a) cuando la materia de la patente
sea un producto, el de impedir
que terceros, sin su consenti-
miento, realicen actos de: fa-
bricacion, uso, oferta para la
venta, venta o importacion®

b) cuando la materia de la paten-
te sea un procedimiento, el de
impedir que terceros, sin su
consentimiento, realicen el
acto de utilizacion del procedi-
miento y los actos de: uso,
oferta para la venta, venta o
importacion para estos fines
de, por lo menos, el producto
obtenido directamente por me-
dio de dicho procedimiento.

2. Los titulares de patentes tendran

asimismo el derecho de cederlas
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o transferirlas por sucesion y de
concertar contratos de licencia.

Articulo 29

Condiciones impuestas a los solicitantes

de patentes

1. Los paises Miembros exigiran al
solicitante de una patente que di-
vulgue la invencion de manera
suficientemente clara y completa
para que las personas capacitadas
en la técnica de que se trate pue-
dan llevar a efecto la invencion, y
podran exigir que el solicitante
indique la mejor manera de llevar
a efecto la invencion que conozca
el inventor en la fecha de la pre-
sentacion de la solicitud o, si se
reivindica la prioridad, en la fe-
cha de prioridad reivindicada en
la solicitud.

2. Los paises Miembros podran exi-
gir al solicitante de una patente
que facilite informacion relativa
a sus solicitudes y las correspon-
dientes concesiones de patentes
en el extranjero.

Articulo 30

Excepciones de los derechos conferidos

Los paises Miembros podran prever
excepciones limitadas de los derechos
exclusivos conferidos por una patente,
a condicion de que tales excepciones
no atenten de manera injustificable
contra la explotacion normal de la pa-
tente ni causen un perjuicio injustifica-
do a los legitimos intereses del titular
de la patente, teniendo en cuenta los
intereses legitimos de terceros.
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Articulo 31

Otros usos sin autorizacion del titular de

los derechos

Cuando la legislacion de un pais

Miembro permita otros usos’ de la ma-
teria de una patente sin autorizacion
del titular de los derechos, incluido el
uso por el gobierno o por terceros au-
torizados por el gobierno, se observa-
ran las siguientes disposiciones:

a) la autorizacion de dichos usos
serd considerada en funcion de
sus circunstancias propias;

b) s6lo podran permitirse esos usos
cuando, antes de hacerlos, el po-
tencial usuario haya intentado ob-
tener la autorizacion del titular de
los derechos en términos y condi-
ciones comerciales razonables y
esos intentos no hayan surtido
efecto en un plazo prudencial.
Los paises Miembros podran exi-
mir de esta obligacion en caso de
emergencia nacional o en otras
circunstancias de extrema urgen-
cia, o en los casos de uso publico
no comercial. Sin embargo, en las
situaciones de emergencia nacio-
nal o en otras circunstancias de
extrema urgencia el titular de los
derechos sera notificado en cuan-
to sea razonablemente posible.
En el caso de uso publico no co-
mercial, cuando el gobierno o el
contratista, sin hacer una busque-
da de patentes, sepa o tenga moti-
vos demostrables para saber que
una patente valida es o sera utili-
zada por o para el gobierno, se in-
formara sin demora al titular de
los derechos;
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¢) el alcance y duracion de esos

usos se limitaran a los fines para
los que hayan sido autorizados y,
si se trata de tecnologia de semi-
conductores, s6lo podra hacerse
de ella un uso publico no comer-
cial o utilizarse para rectificar
una préctica declarada contraria a
la competencia tras un procedi-
miento judicial o administrativo;

d) esos usos seran de caracter no

exclusivo;

e) no podran cederse esos usos, sal-

vo con aquella parte de la empre-
sa o de su activo intangible que
disfrute de ellos;

f) se autorizaran esos usos princi-

palmente para abastecer el mer-
cado interno del pais Miembro
que autorice tales usos;

g) la autorizacion de dichos usos po-

dré retirarse a reserva de la pro-
teccion adecuada de los intereses
legitimos de las personas que han
recibido autorizacion para esos
usos, si las circunstancias que
dieron origen a ella han desapare-
cido y no es probable que vuel-
van a surgir. Las autoridades
competentes estaran facultadas
para examinar, previa peticion
fundada, si dichas circunstancias
siguen existiendo;

h) el titular de los derechos recibira

PERSPECTIVAS BIDETICAS © 2009 NoBUKO ANO 14 N° 26-27:

una remuneracion adecuada se-
gun las circunstancias propias de
cada caso, habida cuenta del va-
lor econdmico de la autorizacion;
la validez juridica de toda deci-
sion relativa a la autorizacion de
€s0s Uusos estard sujeta a revision
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judicial u otra revision indepen-
diente por una autoridad superior
diferente del mismo pais Miembro;
toda decision relativa a la remu-
neracion prevista por e€sos usos
estara sujeta a revision judicial u
otra revision independiente por
una autoridad superior diferente
del mismo pais Miembro;

k) los paises Miembros no estaran

)

o

obligados a aplicar las condicio-
nes  establecidas en los
apartados b) y f) cuando se hayan
permitido esos usos para poner re-
medio a practicas que, a resultas
de un proceso judicial o adminis-
trativo, se haya determinado que
son anticompetitivas. La necesi-
dad de corregir las practicas anti-
competitivas se podra tener en
cuenta al determinar el importe de
la remuneraciéon en esos casos.
Las autoridades competentes ten-
dran facultades para denegar la
revocacion de la autorizacion si
resulta probable que las condicio-
nes que dieron lugar a esa autori-
zacion se repitan;
cuando se hayan autorizado esos
usos para permitir la explotacion
de una patente (“segunda paten-
te”) que no pueda ser explotada
sin infringir otra patente (“prime-
ra patente”), habran de observar-
se las siguientes condiciones
adicionales:

i) la invencién reivindicada en
la segunda patente ha de su-
poner un avance técnico im-
portante de una importancia
econdmica considerable con

168-205



Buckup - Interior FLACSO 26-27 - FEBRERO 25$.qxp 24/06/2010 14:55 Pagina 184

184 | PERSPECTIVAS BIOETICAS

respecto a la invencion reivin-
dicada en la primera patente;

ii) el titular de la primera patente
tendra derecho a una licencia
cruzada en condiciones razo-
nables para explotar la inven-
cion reivindicada en la
segunda patente; y

iii) no podra cederse el uso autori-
zado de la primera patente sin
la cesion de la segunda patente.

Articulo 32

Revocacion/caducidad

Se dispondrd de la posibilidad de
una revision judicial de toda decision
de revocacion o de declaracion de ca-
ducidad de una patente.

Articulo 33

Duracion de la proteccion

La proteccion conferida por una pa-
tente no expirara antes de que haya
transcurrido un periodo de 20 afios
contados desde la fecha de presenta-
cion de la solicitud.®

Articulo 34

Patentes de procedimientos: la carga de

la prueba

1. A efectos de los procedimientos ci-
viles en materia de infraccion de
los derechos del titular a los que se
refiere el parrafo 1 b) del articulo
28, cuando el objeto de una patente
sea un procedimiento para obtener
un producto, las autoridades judi-

miento patentado. Por consiguiente,
los paises Miembros estableceran
que, salvo prueba en contrario, todo
producto idéntico producido por
cualquier parte sin el consentimien-
to del titular de la patente ha sido
obtenido mediante el procedimien-
to patentado, por lo menos en una
de las circunstancias siguientes:

a) si el producto obtenido por
el procedimiento patenta-
do es nuevo;

b) si existe una probabilidad sus-
tancial de que el producto
idéntico haya sido fabricado
mediante el procedimiento y
el titular de la patente no pue-
de establecer mediante es-
fuerzos razonables cual ha
sido el procedimiento efecti-
vamente utilizado.

. Los paises Miembros tendran li-

bertad para establecer que la car-
ga de la prueba indicada en el
parrafo 1 incumbira al supuesto
infractor so6lo si se cumple la con-
diciéon enunciada en el apartado
a) o s6lo si se cumple la condi-
cion enunciada en el apartado b).

. En la presentacion de pruebas en

contrario, se tendran en cuenta
los intereses legitimos de los de-
mandados en cuanto a la protec-
cion de sus secretos industriales y
comerciales.

ciales estaran facultadas para orde- Seccion 6: Esquemas de trazado

nar que el demandado pruebe que (topografias) de los circuitos integrados
el procedimiento para obtener un

producto es diferente del procedi- Articulo 35
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Relacion con el Tratado IPIC

Los paises Miembros convienen en
otorgar proteccion a los esquemas de
trazado (topografias) de circuitos inte-
grados (denominados en el presente
Acuerdo “esquemas de trazado”) de
conformidad con los articulos 2 a 7
(salvo el parrafo 3 del articulo 6), el ar-
ticulo 12 y el parrafo 3 del articulo 16
del Tratado sobre la Propiedad Intelec-
tual respecto de los Circuitos Integra-
dos y en atenerse ademas a las
disposiciones siguientes.

Articulo 36

Alcance de la proteccion

Sin perjuicio de lo dispuesto en el pa-
rrafo 1 del articulo 37, los paises Miem-
bros consideraran ilicitos los siguientes
actos si se realizan sin la autorizacion
del titular del derecho’: la importacion,
venta o distribucion de otro modo con
fines comerciales de un esquema de tra-
zado protegido, un circuito integrado
en el que esté incorporado un esquema
de trazado protegido o un articulo que
incorpore un circuito integrado de esa
indole solo en la medida en que éste
siga conteniendo un esquema de traza-
do ilicitamente reproducido.

Articulo 37

Actos que no requieren la autorizacion

del titular del derecho

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 36, ninglin pais Miem-
bro estara obligado a considerar
ilicita la realizacién de ninguno
de los actos a que se refiere dicho
articulo, en relacién con un cir-
cuito integrado que incorpore un
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esquema de trazado ilicitamente
reproducido o en relacion con
cualquier articulo que incorpore
tal circuito integrado, cuando la
persona que realice u ordene esos
actos no supiera y no tuviera mo-
tivos razonables para saber, al
adquirir el circuito integrado o el
articulo que incorpora tal circuito
integrado, que incorporaba un es-
quema de trazado reproducido
ilicitamente. Los paises Miem-
bros estableceran que, después
del momento en que esa persona
reciba aviso suficiente de que el
esquema de trazado estaba repro-
ducido ilicitamente, dicha perso-
na podra realizar cualquier acto
con respecto al producto en exis-
tencia o pedido antes de ese mo-
mento, pero podré exigirsele que
pague al titular del derecho una
suma equivalente a la regalia ra-
zonable que corresponderia pagar
por una licencia libremente nego-
ciada de tal esquema de trazado.

Las condiciones establecidas en los
apartados a) a k) del articulo 31 se
aplicaran mutatis mutandis en caso
de concesion de cualquier licencia
no voluntaria de esquemas de tra-
zado o en caso de uso de los mis-
mos por o para los gobiernos sin
autorizacion del titular del derecho.

Articulo 38
Duracion de la proteccion

1.

o

En los paises Miembros en que
se exija el registro como condi-
cion para la proteccion, la protec-
cion de los esquemas de trazado
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no finalizara antes de la expiracion
de un periodo de 10 afios contados
a partir de la fecha de la presenta-
cion de la solicitud de registro o de
la primera explotacion comercial
en cualquier parte del mundo.

En los paises Miembros en que
no se exija el registro como con-
dicion para la proteccidn, los es-
quemas de trazado quedaran
protegidos durante un periodo no
inferior a 10 afios contados desde
la fecha de la primera explotacion
comercial en cualquier parte del
mundo.

. No obstante lo dispuesto en los

parrafos 1y 2, todo pais Miembro
podra establecer que la protec-
cion caducard a los 15 aflos de la
creacion del esquema de trazado.

Seccion 7: Proteccion de la
informacién no divulgada

Articulo 39

1.

N
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Al garantizar una proteccion efi-
caz contra la competencia desleal,
de conformidad con lo estableci-
do en el articulo 10bis del Conve-
nio de Paris (1967), los paises
Miembros protegeran la informa-
cion no divulgada de conformi-
dad con el parrafo 2, y los datos
que se hayan sometido a los go-
biernos o a organismos oficiales,
de conformidad con el parrafo 3.
Las personas fisicas y juridicas
tendran la posibilidad de impedir
que la informacion que esté legi-
timamente bajo su control se di-

vulgue a terceros o sea adquirida

o utilizada por terceros sin su

consentimiento de manera con-

traria a los usos comerciales ho-
nestos’, en la medida en que
dicha informacion:

a) sea secreta en el sentido de que
no sea, como cuerpo o en la con-
figuracion y reunion precisas de
sus componentes, generalmente
conocida ni fAcilmente accesible
para personas introducidas en
los circulos en que normalmen-
te se utiliza el tipo de informa-
cion en cuestion; y

b) tenga un valor comercial por
ser secreta; y

¢) haya sido objeto de medidas
razonables, en las circunstan-
cias, para mantenerla secreta,
tomadas por la persona que
legitimamente la controla.

Los paises Miembros, cuando exi-

jan, como condicion para aprobar

la comercializacion de productos
farmacéuticos o de productos qui-
micos agricolas que utilizan nue-
vas quimicas, la
presentacion de datos de pruebas u
otros no divulgados cuya elabora-
cion suponga un esfuerzo conside-
rable, protegeran esos datos contra
todo uso comercial desleal. Ade-
mas, los paises Miembros protege-
esos datos contra toda
divulgacion, excepto cuando sea
necesario para proteger al publico,

o salvo que se adopten medidas

para garantizar la proteccion de los

datos contra todo uso comercial
desleal.

entidades

ran
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Seccion 8: Control de las practicas
anticompetitivas en las licencias
contractuales

Articulo 40

1. Los paises Miembros convienen
en que ciertas practicas o condi-
ciones relativas a la concesion de
las licencias de los derechos de
propiedad intelectual, que restrin-
gen la competencia, pueden tener
efectos perjudiciales para el co-
mercio y pueden impedir la trans-
ferencia y la divulgacion de la
tecnologia.

2. Ninguna disposicion del presente
Acuerdo impedira que los paises
Miembros especifiquen en su legis-
lacion las practicas o condiciones
relativas a la concesion de licencias
que puedan constituir en determi-
nados casos un abuso de los dere-
chos de propiedad intelectual que
tenga un efecto negativo sobre la
competencia en el mercado corres-
pondiente. Como se establece su-
pra, un pais Miembro podra
adoptar, de forma compatible con
las restantes disposiciones del pre-
sente Acuerdo, medidas apropiadas
para impedir o controlar dichas
practicas, que pueden incluir las
condiciones exclusivas de retroce-
sion, las condiciones que impidan
la impugnacion de la validez y las
licencias conjuntas obligatorias, a
la luz de las leyes y reglamentos
pertinentes de ese pais Miembro.

3. Cada uno de los paises Miembros
celebrara consultas, previa solici-
tud, con cualquiera otro pais
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Miembro que tenga motivos para
considerar que un titular de dere-
chos de propiedad intelectual que
es nacional del pais Miembro al
que se ha dirigido la solicitud de
consultas o tiene su domicilio en
€l realiza practicas que infringen
las leyes o reglamentos del pais
Miembro solicitante relativos a la
materia de la presente seccion, y
desee conseguir que esa legisla-
cion se cumpla, sin perjuicio de
las acciones que uno y otro pais
Miembro pueda entablar al ampa-
ro de la legislacion ni de su plena
libertad para adoptar una decision
definitiva. El pais Miembro a
quien se haya dirigido la solicitud
examinard con toda comprension
la posibilidad de celebrar las con-
sultas, brindara oportunidades ade-
cuadas para la celebracion de las
mismas con el pais Miembro soli-
citante y cooperara facilitando la
informacion publicamente dispo-
nible y no confidencial que sea
pertinente para la cuestion de que
se trate, asi como otras informacio-
nes de que disponga el pais Miem-
bro, con arreglo a la ley nacional y
a reserva de que se concluyan
acuerdos mutuamente satisfacto-
rios sobre la proteccion de su ca-
racter confidencial por el pais
Miembro solicitante.

. A todo pais Miembro cuyos nacio-

nales o personas que tienen en ¢l su
domicilio sean en otro pais Miem-
bro objeto de un procedimiento rela-
cionado con una supuesta infraccion
de las leyes o reglamentos de este
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otro pais Miembro relativos a la
materia de la presente Seccion este
otro pais Miembro dard, previa peti-
cion, la posibilidad de celebrar con-
sultas en condiciones idénticas a las
previstas en el parrafo 3.

PARTE Il
Observancia de los derechos de
propiedad intelectual

Seccion 1: Obligaciones generales

Articulo 41

1.
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Los paises Miembros se asegura-
ran de que en su legislacion nacio-
nal se establezcan procedimientos
de observancia de los derechos de
propiedad intelectual conforme a
lo previsto en la presente Parte que
permitan la adopciéon de medidas
eficaces contra cualquier accion
infractora de los derechos de pro-
piedad intelectual a que se refiere
el presente Acuerdo, con inclusion
de recursos agiles para prevenir
las infracciones y de recursos que
constituyan un medio eficaz de di-
suasion de nuevas infracciones.
Estos procedimientos se aplicaran
de forma que se evite la creacion
de obstaculos al comercio legiti-
mo, y deberdn prever salvaguar-
dias contra su abuso.

Los procedimientos relativos a la
observancia de los derechos de
propiedad intelectual seran justos
y equitativos. No seran innecesa-
riamente complicados o gravosos,
ni comportaran plazos injustifica-

3.

b

bles o retrasos innecesarios.

Las decisiones sobre el fondo de
un caso se formularan, preferen-
temente, por escrito y seran razo-
nadas. Se pondran a disposicion,
al menos de las partes en el pro-
cedimiento, sin retrasos indebi-
dos. Solo se basaran en pruebas
acerca de las cuales se haya dado
a las partes la oportunidad de ser
oidas.

Se dara a las partes en el procedi-
miento la oportunidad de una re-
vision por una autoridad judicial
de las decisiones administrativas
finales y, con sujecion a las dis-
posiciones en materia de compe-
tencia jurisdiccional previstas en
la legislacion de cada pais Miem-
bro relativa a la importancia de
un caso, de al menos los aspectos
juridicos de las decisiones judi-
ciales iniciales sobre el fondo del
caso. Sin embargo, no sera obli-
gatorio darles la oportunidad de
revision de las sentencias absolu-
torias dictadas en casos penales.
Queda entendido que la presente
Parte no impone ninguna obliga-
cion de instaurar un sistema judi-
cial para la observancia de los
derechos de propiedad intelectual
distinto del ya existente para la
aplicacion de la legislacion en ge-
neral, ni afecta a la capacidad de
los paises Miembros para hacer
observar su legislacion en gene-
ral. Ninguna disposicion de la
presente Parte crea obligacion al-
guna con respecto a la distribu-
cién de los recursos entre los
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medios destinados a lograr la ob-
servancia de los derechos de pro-
piedad intelectual y los
destinados a la observancia de la
legislacion en general.

Seccion 2: Procedimientos y recursos
civiles y administrativos

Articulo 42

Procedimientos justos y equitativos

Los paises Miembros pondran al al-
cance de los titulares de derechos' pro-
cedimientos judiciales civiles para
lograr la observancia de todos los dere-
chos de propiedad intelectual a que se
refiere el presente Acuerdo. Los deman-
dados tendran derecho a recibir aviso por
escrito en tiempo oportuno y con detalles
suficientes, con inclusion del fundamen-
to de la reclamacion. Se autorizara a las
partes a estar representadas por un abo-
gado independiente y los procedimientos
no impondran exigencias excesivamente
gravosas en cuanto a las comparecencias
personales obligatorias. Todas las partes
en estos procedimientos estaran debida-
mente facultadas para sustanciar sus ale-
gaciones y presentar todas las pruebas
pertinentes. El procedimiento debera
prever medios para identificar y proteger
la informacion confidencial, salvo que
ello sea contrario a prescripciones consti-
tucionales existentes.

Articulo 43
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pruebas de que razonablemente
disponga y que basten para susten-
tar sus alegaciones, y haya identi-
ficado alguna prueba pertinente
para sustanciar sus alegaciones
que se encuentre bajo el control de
la parte contraria, ésta aporte di-
cha prueba, con sujecion, en los
casos procedentes, a condiciones
que garanticen la proteccion de la
informacion confidencial.

. En caso de que una de las partes

en el procedimiento deniegue vo-
luntariamente y sin motivos séli-
dos el acceso a informacion
necesaria o de otro modo no faci-
lite tal informacion en un plazo
razonable u obstaculice de mane-
ra sustancial un procedimiento
relativo a una medida adoptada
para asegurar la observancia de
un derecho, los paises Miembros
podran facultar a las autoridades
judiciales para formular determi-
naciones preliminares y definiti-
vas, afirmativas o negativas,
sobre la base de la informacion
que les haya sido presentada, con
inclusion de la reclamacion o de
la alegacion presentada por la
parte afectada desfavorablemente
por la denegacion del acceso a la
informacion, a condicion de que
se dé a las partes la oportunidad
de ser oidas respecto de las alega-
ciones o las pruebas.

Pruebas Articulo 44

1. Las autoridades judiciales estaran Mandamientos judiciales
facultadas para ordenar que, cuan- 1. Las autoridades judiciales estaran
do una parte haya presentado las facultadas para ordenar a una parte
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que desista de una infraccion, entre
otras cosas para impedir que los
productos importados que inftin-
jan un derecho de propiedad inte-
lectual entren en los circuitos
comerciales de su jurisdiccion, in-
mediatamente después del despa-
cho de aduana de los mismos. Los
paises Miembros no tienen la obli-
gacion de conceder esa facultad en
relacion con una materia protegida
que haya sido adquirida o pedida
por una persona antes de saber o
tener motivos razonables para sa-
ber que operar con esa materia
comportaria infraccion de un dere-
cho de propiedad intelectual.

A pesar de las demas disposicio-
nes de esta Parte, y siempre que se
respeten las disposiciones de la
Parte II especificamente referidas
a la utilizacion por el gobierno, o
por terceros autorizados por el go-
bierno, sin el consentimiento del
titular de los derechos, los paises
Miembros podran limitar los re-
cursos disponibles contra tal utili-
zacion al pago de una
compensacion de conformidad
con lo dispuesto en el apartado h)
del articulo 31. En los demas ca-
sos se aplicaran los recursos pre-
vistos en la presente Parte o,
cuando éstos sean incompatibles
con la legislacion de un pais
Miembro, podran obtenerse sen-
tencias declarativas y una com-
pensacion adecuada.

Avrticulo 45
Perjuicios

1. Las autoridades judiciales estaran
facultadas para ordenar al infrac-
tor que pague al titular del dere-
cho un resarcimiento adecuado
para compensar el dafio que éste
haya sufrido debido a una infrac-
cion de su derecho de propiedad
intelectual, causada por un infrac-
tor que, sabiéndolo o teniendo
motivos razonables para saberlo,
haya desarrollado una actividad
infractora.

Las autoridades judiciales estaran
asimismo facultadas para ordenar
al infractor que pague los gastos
del titular del derecho, que pue-
den incluir los honorarios de los
abogados que sean procedentes.
Cuando asi proceda, los paises
Miembros podran facultar a las
autoridades judiciales para que
concedan reparacidon por concep-
to de beneficios y/o resarcimiento
por perjuicios reconocidos pre-
viamente, aun cuando el infrac-
tor, no sabiéndolo o no teniendo
motivos razonables para saberlo,
haya desarrollado una actividad
infractora.

N

Articulo 46

Otros recursos

Para establecer un medio eficaz de
disuasion de las infracciones, las auto-
ridades judiciales estaran facultadas
para ordenar que las mercancias que se
haya determinado que son mercancias
infractoras sean, sin indemnizacion al-
guna, apartadas de los circuitos co-
merciales de forma que se evite causar
dafios al titular del derecho, o que sean
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destruidas, siempre que ello no sea in-
compatible con disposiciones constitu-
cionales vigentes. Las autoridades
judiciales estaran ademas facultadas
para ordenar que los materiales e ins-
trumentos que se hayan utilizado pre-
dominantemente para la produccion de
los bienes infractores, sean, sin indem-
nizacion alguna, apartados de los cir-
cuitos comerciales de forma que se
reduzcan al minimo los riesgos de
nuevas infracciones. Se tendran en
cuenta, al dar curso a las correspon-
dientes solicitudes, tanto la necesidad
de que haya proporcion entre la grave-
dad de la infraccion y las medidas or-
denadas como los intereses de
terceros. En cuanto a las mercancias
de marca de fabrica o de comercio fal-
sificadas, la simple retirada de la mar-
ca de fabrica o de comercio apuesta
ilicitamente no bastara, salvo en casos
excepcionales, para que se permita la
colocacion de los bienes en los circui-
tos comerciales.

Articulo 47

Derecho de informacion

Los paises Miembros podran dispo-
ner que, salvo que resulte despropor-
cionado con la gravedad de la
infraccion, las autoridades judiciales
puedan ordenar al infractor que infor-
me al titular del derecho sobre la iden-
tidad de los terceros que hayan
participado en la produccion y distri-
bucion de los bienes o servicios infrac-
tores, y sobre sus circuitos de
distribucion.
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Articulo 48

Indemnizacion al demandado

1. Las autoridades judiciales estaran
facultadas para ordenar a una par-
te a cuya instancia se hayan adop-
tado medidas y que haya abusado
del procedimiento de observancia
que indemnice adecuadamente a
la parte a que se haya impuesto
indebidamente una obligacion o
una restriccion, por el dafo sufri-
do a causa de tal abuso. Las auto-
ridades  judiciales  estaran
asimismo facultadas para ordenar
al demandante que pague los gas-
tos del demandado, que pueden
incluir los honorarios de los abo-
gados que sean procedentes.

2. En relacion con la administracion
de cualquier legislacion relativa a
la proteccion o a la observancia de
los derechos de propiedad intelec-
tual, los paises Miembros eximiran
tanto a las autoridades como a los
funcionarios publicos de las respon-
sabilidades que darian lugar a medi-
das correctoras adecuadas solo en el
caso de actuaciones llevadas a cabo
o proyectadas de buena fe para la
administracion de dicha legislacion.

Articulo 49

Procedimientos administrativos

En la medida en que puedan orde-
narse remedios civiles a resultas de
procedimientos administrativos refe-
rentes al fondo de un caso, esos proce-
dimientos se atendran a principios
sustancialmente equivalentes a los
enunciados en esta seccion.
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Seccion 3: Medidas provisionales

Articulo 50

1.

Las autoridades judiciales estaran
facultadas para ordenar la adop-
cion de medidas provisionales ra-
pidas y eficaces destinadas a:

a) evitar que se produzca la infrac-
cion de cualquier derecho de pro-
piedad intelectual y, en particular,
evitar que las mercancias ingre-
sen en los circuitos comerciales
de la jurisdiccion de aquéllas, in-
clusive las mercancias importa-
das, inmediatamente después del
despacho de aduana;

b) preservar las pruebas perti-
nentes relacionadas con la
presunta infraccion.

. Las autoridades judiciales esta-

ran facultadas para adoptar me-
didas provisionales, cuando ello
sea conveniente, sin haber oido
a la otra parte, en particular
cuando haya probabilidad de
que cualquier retraso cause dafio
irreparable al titular de los dere-
chos, o cuando haya un riesgo
demostrable de destruccion de
pruebas.

. Las autoridades judiciales estaran

facultadas para exigir al deman-
dante que presente las pruebas de
que razonablemente disponga,
con el fin de establecer a su satis-
faccion con un grado suficiente
de certidumbre que el demandan-
te es el titular del derecho y que
su derecho es objeto o va a ser
objeto inminentemente de infrac-
cion, y para ordenar al deman-

dante que aporte una fianza o ga-
rantia equivalente que sea sufi-
ciente  para  proteger  al
demandado y evitar abusos.

. Cuando se hayan adoptado medi-

das provisionales sin haber oido a
la otra parte, éstas se notificaran
sin demora a la parte afectada a
mas tardar inmediatamente des-
pués de ponerlas en aplicacion. A
peticion del demandado, en un
plazo razonable contado a partir
de esa notificacion se procedera a
una revision, en la que se le reco-
nocera el derecho de audiencia,
con objeto de decidir si deben
modificarse, revocarse o confir-
marse esas medidas.

. La autoridad encargada de la eje-

cucion de las medidas provisio-
nales podra exigir al demandante
que presente cualquiera otra in-
formacion necesaria para la iden-
tificacion de las mercancias de
que se trate.

. Sin perjuicio de lo dispuesto en el

parrafo 4, las medidas provisio-
nales adoptadas al amparo de los
parrafos 1 y 2 se revocaran o que-
daran de otro modo sin efecto, a
peticion del demandado, si el pro-
cedimiento conducente a una de-
cisién sobre el fondo del asunto
no se inicia en un plazo razonable
que habrd de ser establecido,
cuando la legislacion de un pais
Miembro lo permita, por determi-
nacion de la autoridad judicial
que haya ordenado las medidas, y
que a falta de esa determinacion
no sera superior a 20 dias habiles
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o 31 dias naturales, si este plazo
fuera mayor.
En los casos en que las medidas
provisionales sean revocadas o
caduquen por acciéon u omision
del demandante, o en aquellos ca-
sos en que posteriormente se de-
termine que no hubo infraccion o
amenaza de infraccion de un de-
recho de propiedad intelectual,
las autoridades judiciales estaran
facultadas para ordenar al deman-
dante, previa peticion del deman-
dado, que pague a éste una
indemnizacién adecuada por
cualquier dafio causado por esas
medidas.

8. En la medida en que puedan or-
denarse medidas provisionales a
resultas de procedimientos admi-
nistrativos, esos procedimientos
se atendrdn a principios sustan-
cialmente equivalentes a los
enunciados en esta seccion.

>

Seccion 4: Prescripciones especiales
relacionadas con las medidas en
frontera®

Articulo 51

Suspension del despacho de aduana por

las autoridades aduaneras

Los paises Miembros, de confor-
midad con las disposiciones que si-
guen, adoptaran procedimientos”
para que el titular de un derecho, que
tenga motivos validos para sospechar
que se prepara la importacion de
mercancias de marca de fabrica o de
comercio falsificadas o mercancias
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pirata que lesionan el derecho de au-
tor', pueda presentar a las autoridades
competentes, administrativas o judi-
ciales, una demanda por escrito con
objeto de que las autoridades de adua-
nas suspendan el despacho de esas
mercancias para libre circulacion. Los
paises Miembros podran autorizar
para que se haga dicha demanda tam-
bién respecto de mercancias que su-
pongan otras infracciones de los
derechos de propiedad intelectual,
siempre que se cumplan las prescrip-
ciones de la presente seccion. Los paises
Miembros podran establecer también
procedimientos andlogos para que las
autoridades de aduanas suspendan el
despacho de esas mercancias destinadas
a la exportacion desde su territorio.

Articulo 52

Demanda

Se exigird a todo titular de un dere-
cho que inicie un procedimiento de
conformidad con el articulo 51 que pre-
sente pruebas suficientes que demues-
tren a satisfaccion de las autoridades
competentes que, de acuerdo con la le-
gislacion del pais de importacion, exis-
te presuncion de infraccion de su
derecho de propiedad intelectual y que
ofrezca una descripcion suficientemen-
te detallada de las mercancias de modo
que puedan ser reconocidas con facili-
dad por las autoridades de aduanas. Las
autoridades competentes comunicaran
al demandante, dentro de un plazo razo-
nable, si han aceptado la demanda vy,
cuando sean ellas mismas quienes lo
establezcan, el plazo de actuacion de
las autoridades de aduanas.
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Articulo 53

Fianza o garantia equivalente

1. Las autoridades competentes esta-
ran facultadas para exigir al de-
mandante que aporte una fianza o
garantia equivalente que sea sufi-
ciente para proteger al demandado
y a las autoridades competentes ¢
impedir abusos. Esa fianza o ga-
rantia equivalente no deberd di-
suadir indebidamente del recurso
a estos procedimientos.

Cuando a consecuencia de una de-
manda presentada en el ambito de
la presente seccion, las autoridades
aduaneras hayan suspendido el
despacho para libre circulacion de
mercancias que comporten dibujos
o modelos industriales, patentes,
esquemas de trazado o informa-
cién no divulgada, sobre la base
de una decisiéon no tomada por
una autoridad judicial u otra auto-
ridad independiente, y el plazo es-
tipulado en el articulo 55 haya
vencido sin que la autoridad debi-
damente facultada al efecto dicte
una medida precautoria provisio-
nal, y si se han cumplido todas las
demas condiciones requeridas
para la importacion, el propieta-
rio, el importador o el consignata-
rio de esas mercancias tendra
derecho a obtener que se proceda
al despacho de aduana de las mis-
mas previo depoésito de una fianza
por un importe que sea suficiente
para proteger al titular del dere-
cho en cualquier caso de infrac-
ciéon. El pago de tal fianza se
entendera sin perjuicio de ningun

N
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otro recurso a disposicion del titu-
lar del derecho, y se entendera
asimismo que la fianza se devol-
vera si éste no ejerce el derecho
de accion en un plazo razonable.

Articulo 54

Notificacion de la suspension

Se notificard prontamente al impor-
tador y al demandante la suspension
del despacho de aduana de las mercan-
cias de conformidad con el articulo 51.

Articulo 55

Duracion de la suspension

En caso de que en un plazo no supe-
rior a 10 dias habiles contado a partir
de la comunicacion de la suspension al
demandante mediante aviso, las auto-
ridades de aduanas no hayan sido in-
formadas de que una parte que no sea
el demandado ha iniciado el procedi-
miento conducente a una decision so-
bre el fondo de la cuestion o de que la
autoridad debidamente facultada al
efecto ha adoptado medidas provisio-
nales que prolonguen la suspension
del despacho de aduana de las mercan-
cias, se procedera al despacho de las
mismas si se han cumplido todas las
demas condiciones requeridas para su
importacién o exportacion; en los ca-
sos en que proceda, el plazo mencio-
nado podréd ser prorrogado por otros
10 dias habiles. Si se ha iniciado el
procedimiento conducente a una deci-
sion sobre el fondo del asunto, a peti-
cion del demandado se procedera en un
plazo razonable a una revision, que in-
cluira el derecho de audiencia, con ob-
jeto de decidir si esas medidas deben
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modificarse, revocarse o confirmarse.
No obstante, cuando la suspension del
despacho de aduana se efectue o se
contintie en virtud de una medida judi-
cial provisional, se aplicaran las dispo-
siciones del parrafo 6 del articulo 50.

Articulo 56

Indemnizacion al importador y al

propietario de las mercancias

Las autoridades pertinentes estaran
facultadas para ordenar al demandan-
te que pague al importador, al consig-
natario y al propietario de las
mercancias una indemnizacién ade-
cuada por todo dafio a ellos causado
por la retencion infundada de las mer-
cancias o por la retencion de las que
se hayan despachado de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 55.

Articulo 57

Derecho de inspeccion e informacion

Sin perjuicio de la proteccion de la
informacion confidencial, los paises
Miembros facultaran a las autoridades
competentes para dar al titular del dere-
cho oportunidades suficientes para que
haga inspeccionar, con el fin de funda-
mentar sus reclamaciones, cualesquiera
mercancias retenidas por las autorida-
des de aduanas. Las autoridades com-
petentes estaran asimismo facultadas
para dar al importador oportunidades
equivalentes para que haga inspeccio-
nar esas mercancias. Los paises Miem-
bros podran facultar a las autoridades
competentes para que, cuando se haya
adoptado una decision positiva sobre el
fondo del asunto, comuniquen al titular
del derecho el nombre y direccion del
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consignador, el importador y el consig-
natario, asi como la cantidad de las
mercancias de que se trate.

Articulo 58

Actuacion de oficio

Cuando los Miembros pidan a las

autoridades competentes que actien
por propia iniciativa y suspendan el
despacho de aquellas mercancias res-
pecto de las cuales tengan la presun-
cion de que infringen un derecho de
propiedad intelectual:

a) las autoridades competentes po-
drén pedir en cualquier momento
al titular del derecho toda infor-
macion que pueda serles util para
ejercer esa potestad,

b) la suspension debera notificarse
sin demora al importador y al ti-
tular del derecho. Si el importa-
dor recurre contra ella ante las
autoridades competentes, la sus-
pension quedara sujeta, mutatis
mutandis, a las condiciones esti-
puladas en el articulo 55;

¢) los paises Miembros eximirdn
tanto a las autoridades como a los
funcionarios publicos de las res-
ponsabilidades que darian lugar a
medidas correctoras adecuadas
s6lo en el caso de actuaciones lle-
vadas a cabo o proyectadas de
buena fe.

Articulo 59

Recursos

Sin perjuicio de las demas acciones
que correspondan al titular del derecho
y areserva del derecho del demandado
a apelar ante una autoridad judicial, las
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autoridades competentes estaran facul-
tadas para ordenar la destruccion o eli-
minacion de las mercancias infractoras
de conformidad con los principios es-
tablecidos en el articulo 46. En cuanto
a las mercancias de marca de fabrica o
de comercio falsificadas, las autorida-
des no permitiran, salvo en circunstan-
cias excepcionales, que las mercancias
infractoras se reexporten en el mismo
estado ni las someteran a un procedi-
miento aduanero distinto.

Articulo 60

Importaciones insignificantes

Los paises Miembros podran excluir de
la aplicacion de las disposiciones prece-
dentes las pequefias cantidades de mercan-
clas que no tengan caracter comercial y
formen parte del equipaje personal de los
viajeros o se envien en pequefias partidas.

Seccion 5: Procedimientos penales

Articulo 61

Los paises Miembros estableceran
procedimientos y sanciones penales al
menos para los casos de falsificacion
dolosa de marcas de fabrica o de co-
mercio o de pirateria lesiva del dere-
cho de autor a escala comercial. Los
recursos disponibles comprenderan la
pena de prision y/o la imposicion de
sanciones pecuniarias suficientemente
disuasorias que sean coherentes con el
nivel de las sanciones aplicadas por
delitos de gravedad correspondiente.
Cuando proceda, entre los recursos
disponibles figurara también la confis-
cacion, el decomiso y la destruccion
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de las mercancias infractoras y de to-
dos los materiales y accesorios utiliza-
dos predominantemente para la
comision del delito. Los paises Miem-
bros podran prever la aplicacion de
procedimientos y sanciones penales en
otros casos de infraccion de derechos
de propiedad intelectual, en particular
cuando se cometa con dolo y a escala
comercial.

PARTE IV

Adquisicion y mantenimiento de los
derechos de propiedad intelectual y
Procedimientos contradictorios
relacionados

Articulo 62

1. Como condicion para la adquisi-
cion y mantenimiento de dere-
chos de propiedad intelectual
previstos en las secciones 2 a 6 de
la Parte II, los paises Miembros
podran exigir que se respeten
procedimientos y tramites razo-
nables. Tales procedimientos y
tramites seran compatibles con
las disposiciones del presente
Acuerdo.

Cuando la adquisicion de un dere-
cho de propiedad intelectual esté
condicionada al otorgamiento o
registro de tal derecho, los paises
Miembros se aseguraran de que
los procedimientos correspon-
dientes, siempre que se cumplan
las condiciones sustantivas para la
adquisicion del derecho, permitan
su otorgamiento o registro dentro
de un periodo razonable, a fin de

1
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evitar que el periodo de protec-
cién se acorte injustificadamente.
A las marcas de servicio se apli-
cara mutatis mutandis el articulo
4 del Convenio de Paris (1967).
Los procedimientos relativos a la
adquisicion o mantenimiento de
derechos de propiedad intelectual
y los de revocaciéon administrati-
va y procedimientos contradicto-
rios como los de oposicion,
revocacion y cancelacion, cuando
la legislacion de un pais Miembro
establezca tales procedimientos,
se regiran por los principios ge-
nerales enunciados en los parra-
fos 2 y 3 del articulo 41.

Las decisiones administrativas de-
finitivas en cualquiera de los pro-
cedimientos mencionados en el
parrafo 4 estaran sujetas a revision
por una autoridad judicial o cua-
sijudicial. Sin embargo, no habra
obligacion de establecer la posi-
bilidad de que se revisen dichas
decisiones en caso de que no
haya prosperado la oposicién o
en caso de revocacion adminis-
trativa, siempre que los funda-
mentos de esos procedimientos
puedan ser objeto de un procedi-
miento de invalidacion.

PARTEV
Prevencion y solucion de diferencias

Articulo 63
Transparencia

1.
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luciones administrativas de apli-
cacion general hechos efectivos
por un pais Miembro y referentes
a la materia del presente Acuerdo
(existencia, alcance, adquisicion,
observancia y prevencion del
abuso de los derechos de propie-
dad intelectual) seran publicados
o, cuando tal publicacién no sea
factible, puestos a disposicion del
publico, en un idioma del pais, de
forma que permita a los gobier-
nos y a los titulares de los dere-
chos tomar conocimiento de
ellos. También se publicaran los
acuerdos referentes a la materia
del presente Acuerdo que estén
en vigor entre el gobierno o una
entidad oficial de un pais Miem-
bro y el gobierno o una entidad
oficial de otro pais Miembro.

Los paises Miembros notificaran
las leyes y reglamentos a que se
hace referencia en el parrafo 1 al
Consejo de los ADPIC, para ayu-
dar a éste en su examen de la apli-
cacion del presente Acuerdo. El
Consejo intentara reducir al mini-
mo la carga que supone para los
paises Miembros el cumplimien-
to de esta obligacion, y podra de-
cidir que exime a éstos de la
obligacion de comunicarle direc-
tamente las leyes y reglamentos,
si las consultas con la OMPI so-
bre el establecimiento de un re-
gistro comun de las citadas leyes
y reglamentos tuvieran éxito. A
este respecto, el Consejo exami-
nard también cualquier medida
que se precise en relacion con las
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notificaciones con arreglo a las
obligaciones estipuladas en el
presente Acuerdo que se derivan
de las disposiciones del articulo
6ter del Convenio de Paris (1967).
. Cada pais Miembro estara dis-
puesto a facilitar, en respuesta a
una peticion por escrito recibida
de otro pais Miembro, informa-
cion del tipo de la mencionada en
el parrafo 1. Cuando un pais
Miembro tenga razones para creer
que una decision judicial, resolu-
cion administrativa o acuerdo bi-
lateral concretos en la esfera de
los derechos de propiedad intelec-
tual afecta a los derechos que le
corresponden a tenor del presente
Acuerdo, podra solicitar por escri-
to que se le dé acceso a la decision
judicial, resolucién administrativa
o acuerdo bilateral en cuestion o
que se le informe con suficiente
detalle acerca de ellos.

. Ninguna de las disposiciones de
los parrafos 1 a 3 obligara a los pa-
ises Miembros a divulgar informa-
cion confidencial que impida la
aplicacion de la ley o sea de otro
modo contraria al interés publico
o perjudique los intereses comer-
ciales legitimos de determinadas
empresas publicas o privadas.
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disposiciones de los articulos
XXIT y XXIII del GATT de 1994,
desarrolladas y aplicadas por el
Entendimiento sobre Solucion de
Diferencias.

2. Durante un periodo de cinco afios
contados a partir de la fecha de en-
trada en vigor del Acuerdo sobre
la OMC, para la solucion de las di-
ferencias en el ambito del presen-
te Acuerdo no seran de aplicacion
los parrafos 1 b) y 1 c) del articu-
lo XXIII del GATT de 1994.

3. Durante el periodo a que se hace
referencia en el parrafo 2, el
Consejo de los ADPIC examina-
ra el alcance y las modalidades
de las reclamaciones del tipo pre-
visto en los parrafos 1 b) y 1 ¢)
del articulo XXIII del GATT de
1994 que se planteen de confor-
midad con el presente Acuerdo y
presentara recomendaciones a la
Conferencia Ministerial para su
aprobacion. Las decisiones de la
Conferencia Ministerial de apro-
bar esas recomendaciones o am-
pliar el periodo previsto en el
parrafo 2 so6lo podran ser adopta-
das por consenso, y las recomen-
daciones aprobadas surtiran
efecto para todos los paises
Miembros sin otro proceso de
aceptacion formal.

Articulo 64
Solucion de diferencias
1. Salvo disposicion expresa en PARTE VI
contrario en el presente Acuerdo, Disposiciones transitorias
para las consultas y la solucion de
las diferencias en el ambito del Articulo 65
mismo seran de aplicacion las Disposiciones transitorias
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1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 2, podra aplazar la apli-

los parrafos 2, 3 y 4, ningun pais
Miembro estara obligado a apli-
car las disposiciones del presente
Acuerdo antes del transcurso de
un periodo general de un afio
contado desde la fecha de entrada
en vigor del Acuerdo sobre la
OMC.

. Todo pais Miembro en desarrollo
tiene derecho a aplazar por un
nuevo periodo de cuatro afios la
fecha de aplicacion, que se esta-
blece en el parrafo 1, de las dis-
posiciones del presente Acuerdo,
con excepcion de los articulos 3,
4yS5.

cacion a esos sectores de tecnolo-
gia de las disposiciones en materia
de patentes de productos de la sec-
cion 5 de la Parte II por un perio-
do adicional de cinco afios.

. Todo pais Miembro que se valga

de un periodo transitorio al ampa-
ro de lo dispuesto en los parrafos 1,
2,3 6 4 se asegurara de que las mo-
dificaciones que introduzca en sus
leyes, reglamentos o practicas du-
rante ese periodo no hagan que dis-
minuya el grado de compatibilidad
de éstos con las disposiciones del
presente Acuerdo.

Avrticulo 66
Paises Miembros menos adelantados
1. Habida cuenta de las necesidades

3. Cualquier otro pais Miembro que
se halle en proceso de transfor-

macién de una economia de pla-
nificacion central en una
economia de mercado y libre em-
presa y que realice una reforma
estructural de su sistema de pro-
piedad intelectual y se enfrente a
problemas especiales en la prepa-
racién o aplicacion de sus leyes y
reglamentos de propiedad inte-
lectual podra también beneficiar-
se del periodo de aplazamiento
previsto en el parrafo 2.

. En la medida en que un pais
Miembro en desarrollo esté obli-
gado por el presente Acuerdo a
ampliar la proteccion mediante
patentes de productos a sectores
de tecnologia que no gozaban de
tal proteccion en su territorio en
la fecha general de aplicacion del
presente Acuerdo para ese pais
Miembro, segun se establece en

y requisitos especiales de los pai-
ses Miembros menos adelantados,
de sus limitaciones econdmicas,
financieras y administrativas y de
la flexibilidad que necesitan para
establecer una base tecnologica
viable, ninguno de estos paises
Miembros estara obligado a apli-
car las disposiciones del presente
Acuerdo, a excepcion de los arti-
culos 3, 4 y 5, durante un periodo
de 10 afios contado desde la fecha
de aplicacion que se establece en
el parrafo 1 del articulo 65. El
Consejo de los ADPIC, cuando
reciba de un pais Miembro menos
adelantado una peticion debida-
mente motivada, concedera pro-
rrogas de ese periodo.

. Los paises Miembros desarrolla-

dos ofreceran a las empresas e

PERSPECTIVAS BIDETICAS © 2009 NoBuUKO ANO 14 N° 26-27: 168-205

o



200 | PERSPECTIVAS BIOETICAS

instituciones de su territorio in-
centivos destinados a fomentar y
propiciar la transferencia de tec-
nologia a los paises Miembros
menos adelantados, con el fin de
que éstos puedan establecer una
base tecnologica solida y viable.

Articulo 67

Cooperacion técnica

Con el fin de facilitar la aplicacion
del presente Acuerdo, los paises
Miembros desarrollados prestaran,
previa peticion, y en términos y con-
diciones mutuamente acordados, coo-
peracion técnica y financiera a los
paises en desarrollo o paises menos
adelantados paises Miembros. Esa
cooperacion comprendera la asisten-
cia en la preparacion de leyes y regla-
mentos  sobre  proteccion y
observancia de los derechos de pro-
piedad intelectual y sobre la preven-
ciéon del abuso de los mismos, e
incluira apoyo para el establecimien-
to o ampliacion de las oficinas y en-
tidades nacionales competentes en
estas materias, incluida la formacion
de personal.

PARTE VII
Disposiciones institucionales,
disposiciones finales

Avrticulo 68

Consejo de los Aspectos de los

Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio

El Consejo de los ADPIC supervi-
sara la aplicacion de este Acuerdo vy,
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en particular, el cumplimiento por los
paises Miembros de las obligaciones
que les incumben en virtud del mis-
mo, y ofrecerd a los paises Miembros
la oportunidad de celebrar consultas
sobre cuestiones referentes a los as-
pectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el co-
mercio. Asumird las demas funciones
que le sean asignadas por los paises
Miembros y, en particular, les presta-
ra la asistencia que le soliciten en el
marco de los procedimientos de solu-
cion de diferencias. En el desempefio
de sus funciones, el Consejo de los
ADPIC podra consultar a las fuentes
que considere adecuadas y recabar in-
formacion de ellas. En consulta con la
OMPI, el Consejo tratara de estable-
cer, en el plazo de un afio después de
su primera reunion, las disposiciones
adecuadas para la cooperacién con
los 6rganos de esa Organizacion.

Articulo 69

Cooperacion internacional

Los paises Miembros convienen en
cooperar entre si con objeto de elimi-
nar el comercio internacional de mer-
cancias que infrinjan los derechos de
propiedad intelectual. A este fin, esta-
bleceran servicios de informacién en
su administracion, daran notificacion
de esos servicios y estaran dispuestos
a intercambiar informacion sobre el
comercio de las mercancias infracto-
ras. En particular, promoveran el in-
tercambio de informacién y la
cooperacion entre las autoridades de
aduanas en lo que respecta al comer-
cio de mercancias de marca de fabrica
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en la fecha de aplicacion del pre-
sente Acuerdo para el pais Miem-
bro de que se trate, haya pasado
Articulo 70 al dominio publico.

Proteccion de la materia existente 4. En cuanto a cualesquiera actos re-
1. El presente Acuerdo no genera lativos a objetos concretos que in-

o de comercio falsificadas y mercancias
pirata que lesionan el derecho de autor.

obligaciones relativas a actos rea-
lizados antes de la fecha de apli-
cacion del Acuerdo para el pais
Miembro de que se trate.

. Salvo disposicion en contrario, el
presente Acuerdo genera obliga-
ciones relativas a toda la materia
existente en la fecha de aplica-
cion del presente Acuerdo para el
pais Miembro de que se trate y
que esté protegida en ese pais
Miembro en dicha fecha, o que
cumpla entonces o posteriormen-
te los criterios de proteccion esta-
blecidos en el presente Acuerdo.
En lo concerniente al presente pa-
rrafo y a los parrafos 3 y 4, las
obligaciones de proteccion me-
diante el derecho de autor rela-
cionadas con las obras existentes
se determinaran unicamente con
arreglo al articulo 18 del Conve-
nio de Berna (1971), y las obliga-
ciones relacionadas con los
derechos de los productores de
fonogramas y artistas intérpretes
o ejecutantes de los fonogramas
existentes se determinaran tinica-
mente con arreglo al articulo 18
del Convenio de Berna (1971)
aplicable conforme a lo dispuesto
en el parrafo 6 del articulo 14 del
presente Acuerdo.

. No habra obligacion de restable-
cer la proteccion a la materia que,

corporen materia protegida y que
resulten infractores con arreglo a
lo estipulado en la legislacion
conforme al presente Acuerdo, y
que se hayan iniciado, o para los
que se haya hecho una inversion
significativa, antes de la fecha de
aceptacion del Acuerdo sobre la
OMC por ese pais Miembro, cual-
quier pais Miembro podra esta-
blecer una limitacion de los
recursos disponibles al titular del
derecho en relacion con la conti-
nuacioén de tales actos después de
la fecha de aplicacion del presen-
te Acuerdo para este pais Miem-
bro. Sin embargo, en tales casos,
el pais Miembro establecera
como minimo el pago de una re-
muneracion equitativa.

. Ningtn pais Miembro estd obli-

gado a aplicar las disposiciones
del articulo 11 ni del parrafo 4 del
articulo 14 respecto de originales
o copias comprados antes de la
fecha de aplicacion del presente
Acuerdo para ese pais Miembro.

. No se exigira a los paises Miembros

que apliquen el articulo 31 -ni el re-
quisito establecido en el parrafo 1
del articulo 27 de que los derechos
de patente deberan poder ejercerse
sin discriminacion por el campo de
la tecnologia- al uso sin la autoriza-
cién del titular del derecho, cuando
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la autorizacion de tal uso haya sido
concedida por los poderes publicos
antes de la fecha en que se conocie-
ra el presente Acuerdo.

. En el caso de los derechos de pro-

piedad intelectual cuya proteccion
esté condicionada al registro, se
permitira que se modifiquen soli-
citudes de proteccion que estén
pendientes en la fecha de aplica-
cion del presente Acuerdo para el
pais Miembro de que se trate para
reivindicar la proteccion mayor
que se prevea en las disposicio-
nes del presente Acuerdo. Tales
modificaciones no incluiran ma-
teria nueva.

. Cuando en la fecha de entrada en

vigor del Acuerdo sobre la OMC
un pais Miembro no conceda pro-
teccion mediante patente a los
productos farmacéuticos ni a los
productos quimicos para la agri-
cultura de conformidad con las
obligaciones que le impone el ar-
ticulo 27, ese pais Miembro:

a) no obstante las disposiciones
de la Parte VI, establecera
desde la fecha en vigor del
Acuerdo sobre la OMC un
medio por el cual puedan pre-
sentarse solicitudes de paten-
tes para esas invenciones;

b) aplicard a esas solicitudes,
desde la fecha de aplicacion
del presente Acuerdo, los cri-
terios de patentabilidad esta-
blecidos en este Acuerdo
como si tales criterios estuvie-
sen aplicandose en la fecha de

presentacion de las solicitu-
des en ese pais Miembro, o si
puede obtenerse la prioridad y
ésta se reivindica, en la fecha
de prioridad de la solicitud; y
¢) establecera la proteccion me-
diante patente de conformi-
dad con el presente Acuerdo
desde la concesion de la pa-
tente y durante el resto de la
duracién de la misma, a con-
tar de la fecha de presentacion
de la solicitud de conformidad
con el articulo 33 del presente
Acuerdo, para las solicitudes
que cumplan los criterios de
proteccion a que se hace refe-
rencia en el apartado b).

9. Cuando un producto sea objeto de

una solicitud de patente en un pais
Miembro de conformidad con el
parrafo 8 a), se concederan dere-
chos exclusivos de comercializa-
cidn, no obstante las disposiciones
de la Parte VI, durante un periodo
de cinco afios contados a partir de
la obtencion de la aprobacion de
comercializacion en ese pais
Miembro o hasta que se conceda o
rechace una patente de producto
en ese pais Miembro si este perio-
do fuera mas breve, siempre que,
con posterioridad a la fecha de en-
trada en vigor del Acuerdo sobre
la OMC, se haya presentado una
solicitud de patente, se haya con-
cedido una patente para ese pro-
ducto y se haya obtenido Ia
aprobacion de comercializacion
en otro pais Miembro.

PERSPECTIVAS BIDETICAS © 2009 NoBUKO ARND 14 N° 26-27: 168-205

o



Buckup - Interior FLACSO 26-27 - FEBRERO 25$.qxp 24/06/2010 14:55 Pagina 203

Avrticulo 71
Examen y modificacion

1.

N

El Consejo de los ADPIC exami-
nard la aplicacion de este Acuerdo
una vez transcurrido el periodo de
transicion mencionado en el parra-
fo 2 del articulo 65. A la vista de la
experiencia adquirida en esa apli-
cacion, lo examinara dos afios des-
pués de la fecha mencionada, y en
adelante a intervalos idénticos. El
Consejo podra realizar también
examenes en funcion de cuales-
quiera nuevos acontecimientos
que puedan justificar la introduc-
cién de una modificacion o en-
mienda del presente Acuerdo.

Las modificaciones que sirvan
meramente para ajustarse a nive-
les mas elevados de proteccion de
los derechos de propiedad inte-
lectual alcanzados y vigentes en
otros acuerdos multilaterales, y
que hayan sido aceptadas en el
marco de esos acuerdos por todos
los paises Miembros de la OMC
podran remitirse a la Conferencia
Ministerial para que adopte las
medidas que corresponda de con-
formidad con lo dispuesto en el
parrafo 6 del articulo X del
Acuerdo sobre la OMC sobre la
base de una propuesta consensua-
da del Consejo de los ADPIC.

Avrticulo 72
Reservas
No se podran hacer reservas relati-
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vas a ninguna de las disposiciones del
presente Acuerdo sin el consentimien-
to de los demas paises Miembros.

Articulo 73

Excepciones relativas a la seguridad

Ninguna disposicion del presente
Acuerdo se interpretara en el sentido
de que:

a) imponga a un pais Miembro la

obligacion de suministrar infor-
maciones cuya divulgacion con-
sidera contraria a los intereses
esenciales de su seguridad; o

b) impida a un pais Miembro la adop-

<)

o

cion de las medidas que estime ne-
cesarias para la proteccion de los
intereses esenciales de su seguridad:
i) relativas a las materias fisio-
nables o a aquellas que sirvan
para su fabricacion;
relativas al trafico de armas,
municiones y material de gue-
rra, y a todo comercio de otros
articulos y material destinados
directa o indirectamente a ase-
gurar el abastecimiento de las
fuerzas armadas;

iii) aplicadas en tiempos de gue-
rra o en caso de grave tension
internacional; o

impida a un pais Miembro la

adopcion de medidas en cumpli-

miento de las obligaciones por ¢l
contraidas en virtud de la Carta
de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz y la se-
guridad internacionales. H

ii)
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Notas y referencias bibliograficas

'Por el término "nacionales" utilizado en el presente Acuerdo se entendera, en el caso
de un territorio aduanero distinto pais Miembro de la OMC, las personas fisicas o juridi-
cas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en
ese territorio aduanero.

?En el presente Acuerdo, por "Convenio de Paris" se entiende el Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial; la mencion "Convenio de Paris (1967)" se refie-
re al Acta de Estocolmo de ese Convenio, de fecha 14 de julio de 1967. Por "Convenio
de Berna", se entiende el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y
Artisticas; la mencion "Convenio de Berna (1971)" se refiere al Acta de Paris de ese Con-
venio, de 24 de julio de 1971. Por "Convencién de Roma" se entiende la Convencion In-
ternacional sobre la Protecciéon de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los
Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusion, adoptada en Roma el 26
de octubre de 1961. Por "Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos
Integrados" (Tratado IPIC) se entiende el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto
de los Circuitos Integrados, adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989. Por "Acuer-
do sobre la OMC" se entiende el Acuerdo por el que se establece la OMC.

* A los efectos de los articulos 3 y 4, la "proteccion" comprendera los aspectos relati-
vos a la existencia, adquisicion, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de
propiedad intelectual asi como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de pro-
piedad intelectual de que trata especificamente este Acuerdo.

“En lo que respecta a estas obligaciones, los paises Miembros podran, sin perjuicio de
lo dispuesto en la primera frase del articulo 42, prever medidas administrativas para lo-
grar la observancia.

5 A los efectos del presente articulo, todo pais Miembro podra considerar que las ex-
presiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicacion industrial" son sinénimos
respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "ttiles".

¢ Este derecho, al igual que todos los demas derechos conferidos por el presente Acuer-
do respecto del uso, venta, importacion u otra forma de distribucioén de productos, esta
sujeto a las disposiciones del articulo 6.

7 La expresion "otros usos" se refiere a los usos distintos de los permitidos en virtud del
articulo 30.

# Queda entendido que los paises Miembros que no dispongan de un sistema de conce-
sion inicial podran establecer que la duracion de la proteccion se computard a partir de la
fecha de presentacion de solicitud ante el sistema que otorgue la concesion inicial.

? Se entenderd que la expresion "titular del derecho" tiene en esta seccion el mismo sen-
tido que el término "titular" en el Tratado IPIC.

' A los efectos de la presente disposicion, la expresion "de manera contraria a los usos
comerciales honestos" significara por lo menos las practicas tales como el incumplimien-
to de contratos, el abuso de confianza, la instigacion a la infraccion, e incluye la adquisi-
cién de informacion no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por
negligencia grave, que la adquisicion implicaba tales practicas.

"' A los efectos de la presente Parte, la expresion "titular de los derechos" incluye las
federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos.

"> En caso de que un pais Miembro haya desmantelado lo esencial de sus medidas de
control sobre los movimientos de mercancias a través de sus fronteras con otro pais
Miembro con el que participe en una unioén aduanera, no estara obligado a aplicar las dis-
posiciones de la presente seccion en esas fronteras.
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¥ Queda entendido que no habra obligacion de aplicar estos procedimientos a las im-
portaciones de mercancias puestas en el mercado en otro pais por el titular del derecho o
con su consentimiento, ni a las mercancias en transito.

' Para los fines del presente Acuerdo:

a) se entendera por "mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas" cua-
lesquiera mercancias, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorizacién una mar-
ca de fabrica o de comercio idéntica a la marca validamente registrada para tales
mercancias, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que
de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legis-
laciéon del pais de importacion;

b) se entendera por "mercancias pirata que lesionan el derecho de autor" cualesquiera
copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente
autorizada por ¢l en el pais de produccion y que se realicen directa o indirectamente a par-
tir de un articulo cuando la realizacion de esa copia habria constituido infraccion del dere-
cho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislacion del pais de importacion.
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