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I. INTRODUCCION. PROPOSITO
DEL PRESENTE ESTUDIO.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Dere-
chos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (ADPIC o TRIPs, por sus siglas
en inglés, las que utilizaremos de aqui en ade-
lante para referirmos al Acuerdo bajo examen),
que fuera aprobado por nuestro pais mediante
la Ley 24.425', establece expresas obligacio-
nes para los Estados Miembros ~—como nues-
tra Reptiblica—, respecto a la consagracién en
su ordenamiento interno de ciertas prescripcio-
nes especiales a instrumentar en frontera para
combatir la comercializacion transfronteriza

ilicita de mercancias que implicaren falsifica-
ci6n marcaria o reproduccion no autorizada de
obras protegidas bajo el derecho de autor (lo
que el Acuerdo designa ilustrativamente como
“pirateria”).

Nosotros analizaremos en el presente traba-
jo si nuestra legislacién interna resulta compa-
tible con tales exigencias del Acuerdo TRIPs,
o si debe ser necesariamente adaptada.

Vamos a concentrar nuestros esfuerzos en
el dmbito estrictamente marcario, no siendo
propésito de este trabajo, consecuentemente, el
analizar el problema dentro de la érbita de la
pirateria transfronteriza sobre los derechos de
autor.

* El presente articulo actualiza y profundiza en materia aduanera los argumentos volcados por el autor en su trabajo bajo
titwlo “Estudio sobre la compatibilidad de la legislacion marcaria v aduanera argentina con las prescripciones especia-
les del Acuerdo TRIPs sobre medidas en frontera”, publicado en el Numero Especial “Temas Actuales de la Propiedad
Intelectual (Segunda Parte)”, de la Revista Jurisprudencia Argentina, N2 6214, Buenos Aires, 4 de Octubre de 2000, pdg.

28.

1. El Acuerdo TRIPs se conforma en el Anexo l.c del Acuerdo de Marrakesch, de fecha 15 de abril de 1994, por el que
se establece la Organizacion Mundial de Comercio (OMC), incluido en el Acta Final en que se incorporan asimismo las
conclusiones de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales v las Decisiones, Declaraciones y Enten-
dimientos Ministeriales, todo ello aprobado por la Ley 24.425 (B.O., 5 de enero de 1995),
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Haremos entonces una primera exposicion
sobre la normativa del Acuerdo, TRIPs que nos
interesa, y formularemos luego un estudio de
compatibilidad entre:

a) las normas de procedimiento y de atribu-
cién de facultades a la autoridad competente
mstauradas por el Acuerdo TRIPs y por nues-
tra Ley 22.362 (sin descuidar la consideracion
de las normas procesales aplicables); y

b) las reglas del mismo Convenioc referidas
a la participacion necesaria del servicio adua-
nero en la instrumentacién de las medidas en
frontera, v la normativa local sobre facultades
y funciones de la Aduana argentina relaciona-
das con la cuestién.

Finalmente, expondremos nuestras conclu-
siones sobre el grado de compatibilidad exis-
tente, e intentaremos efectuar algunas reco-
mendaciones sobre la debida adaptacién de las
normas locales estudiadas a las exigencias in-
ternacionales a fin de lograr una concordancia
adecuada.

II. LAS REGLAS DE OBSERVANCIA
EN EL ACUERDO TRIPS.

SU IMPORTANCIA EN

LA ESTRUCTURA NORMATIVA
DEL MISMO.

El Acuerdo TRIPs presenta una estructura
normativa que revela en un primer andlisis la
importancia que en €l poseen las medidas para
su observancia.

Si pretendemos trazar un esquema o estruc-
tura normativa del Acuerdo sub examine, ad-
vertiremos que se sustenta en los siguientes
subsistemnas:

a) Principios fundamentales y reglas gene-
rales. El Acuerdo expone principios funda-
mentales —trato nacional, trato de la nacién
mds favorecida y agotamiento de los derechos
(art. 6 TRIPs)— y establece asimismo algunas
reglas generales que tienden a evitar o al me-
nos reducir los posibles escollos que los proce-
dimientos de adquisicién o mantenimiento de
los derechos de propiedad intelectual pudieren
producir sobre las ventajas de derecho sustan-
tivo consagradas en el Acuerdo TRIPs?,

b) Reglas sustantivas minimas de protec-
cion a los derechos de propiedad intelectual.
El Acuerdo fija las normas minimas® de dere-
cho de fondo que debe estatuir cada Miembro
en su legislacidn interna a fin de cumplir con
las disposiciones del Acuerdo, estableciéndose
especificamente cudles son los dmbitos funda-
mentales de desarrollo de tal proteccion: /a
materia u objeto protegible, los derechos a
otorgar, las excepciones ylo limitaciones a ta-
les derechos, y el término de duracién de la
proteccién.

Estas reglas sustantivas minimas son erigi-
das dentro de un contexto normativo conglo-
bante, por cuanto el Acuerdo ordena que deben
obedecerse las obligaciones instituidas en los
siguientes Convenios patrocinados por la Or-
ganizacion Mundial de la Propiedad Intelec-
tual (OMPI):

2. Aunque la regla general en cuanto a su aplicacién es que las obligaciones estipuladas por el Acuerdo deben ser obser-
vadas en forma equivalente por todos los paises Miembros, los paises en desarrollo (y la categoria semiautdnoma de los
“paises menos adelantados Miembros”) disponen de un plazo mds largo para tal aplicacién, ademds de fijar el Acuerdo
ciertas disposiciones transitorias especiales para los casos en que fales Estados Miembros carezcan de proteccién patenta-
ria sobre los productos farmacéuticos y agroquimicos. Esto es, el Acuerdo pretendié consagrar la progresividad de su en-
trada en vigor, a través de disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la mas plena participacion en los resultados
de las negociaciones —y reconociendo las necesidades especiales— de los paises miembros menos adelantados, en lo que
se refiere a la aplicacidn, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la mayor flexibilidad requerida para que esos
pafses estén en condiciones de crear una “base tecnoldgica sdlida y viable” (cfr. parrafo 6°, in fine, de la exposicion de
los considerandos introductorios al Acuerdo TRIPs).

3. Podria definirse al Acuerdo TREPs como un convenio o tratado, desde el punto de vista sustantivo, de miénimis, por cuan-
to los Estados Miembros poseen plenas facultades de concesidn de una proteccién mds amplia a los derechos de propie-
dad intelectual. Por otra parte, los Estados Miembros también pueden elegir el méiodo o forma més adecuada de aplica-
cién u observancia de las reglas fijadas por el Acuverdo, todo elio de conformidad 2 su sistema o conjunto de usos juridi-
cos vigentes.
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(i) el Convenio de Parfs para la Proteccién
de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo
del 14 de julio de 1967); ‘

(ii) el Convenio de Berna para la Proteccién
de las Obras Literarias y Artisticas (Acta de
Paris del 24 de julio de 1971)%

(iii) la Convencién Internacional sobre la
Proteccidn de los Artistas Intérpretes o Ejecu-
tantes, de los Productores de Fonogramas y los
Organismos de Radiodifusién, adoptada en
Roma ¢l 26 de octubre de 19615

(iv) el Tratado sobre la Propiedad Intelectual
respecto de los Cirenitos Integrados (IPIC),
adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989.

c) Observancia. Este subsistema se refiere
a los procedimientos, medidas y recursos o re-
medios internos destinados a la observancia o
acatamiento de los derechos de propiedad inte-
lectual.

Con base en ciertos principios generales
aplicables a todos los procedimientos de obser-
vancia de los derechos de propiedad intelec-

ministrativos;

(ii) medidas provisionales o cautelares;

(iii) prescripciones especiales relacionadas
con las medidas en frontera, y

(iv) procedimientos penales.

Se ha dicho, con fundada razén, que el pro-
posito primordial del Acuerdo TRIPs fue el es-
tablecer estas reglas de observancia a fin de
posibilitar una adecuada defensa de los dere-
chos de propiedad intelectual, algo que por
cierto no regulaban con la suficiente intensidad
los Convenios de la OMPI ya indicados, en es-
pecial los celebrados originalmente en Paris y
Bemna®.

d) Solucién de diferencias. Las diferencias
O controversias que se suscitaren entre los pai-
ses Miembros de la OMC con respecto al cum-
plimiento e interpretacion de las normas crea-
das por el Acuerdo TRIPs, deberan dirimirse
de conformidad al procedimiento de solucién
de diferencias fijado por la propia OMC.

Dados los concretos objetivos del presente

tual, el Acuerdo TRIPs instaura en este subsis- trabajo, nos ocuparemos, en primera instancia,
tema normativo ciertas reglas especificas so- de bosquejar los alcances y contenidos de las
bre: ' prescripciones especiales relacionadas con las

(i) procedimientos y recursos civiles y ad- medidas en frontera incluidas por el Acuerdo,

4 3i bien las principales disposiciones sustantivas de estos Convenios se incorporan por referencia al Acuerdo TRIPs yse
transforman asf en obligaciones para los paises Miembros, no resultan de observancia obligatoria algunas reglas que en-
tendemos trascendentes, como por ejemplo las instauradas por el Convenio de Bema en relacidn a fos derechos morales
de autor (art. 6 bis del Convenio cit.). Ademds, puede observarse, estudio comparativo mediante, que el Acuerdo TRIPs
agrega un niimero adicional de obligaciones en ciertas dreas de regulacién que la OMC ha entendido como no considera-
das o como legisladas en forma insuficiente por los Convenios de Berna y Paris. Es por ello que, al hablar de estas reglas,
suele hacerse referencia a la expresién Berna o Parfs “plus” (0 “Acuerdo de Berna y de Parfs ampliado” ). Véase, para
una diddctica explicacion de este sistema plus, y también de la estractura normativa fundamental del Acuerdo (que esta-
mos analizando en el texto principal), el informe sobre Visidn General del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), passim, texto en espafiol, Seccion Pro-
piedad Intelectual, Documentos, Sitio Oficial de la Organizacién Mundial de Comercio (http//: www.wio.org).

5 En el caso de Ia particular derivacion que el Acuerdo TRIPs hace a este Convenio, podria hablarse perfectamente de re-
glas “Roma menos”, v.gr., ante las limitaciones o restricciones al acatamiento del referido Convenio de la OMPL, senta-
das en los arts. 1.3. v 3.1.del Acuerdo TRIPs.

6 En tal sentido, los lineamientos basicos del TRIPs fueron introducidos en la agenda de las negociaciones de la Ronda
Uruguay por las naciones més industrializadas en general y por los E.E.U.U. en particular. La inquietud de estos Estados
se relacionaba con el alegado “robe” (theft) del conocimiento creado por las compaiiias de los paises occidentales indus-
trializados, a través de la “pirateria”, la falsificaci6n (counterfeiting) y 1a imitacion. Precisamente, tales Estados querian
un acuerdo internacional para proteger sus derechos de propiedad intelectual avasallados {ver al respecto, Grimwade, Ni-
gel: “Iternational Trade Policy - A contemporary analysis”, Routledge, Londres — Nueva York, 1996, pdgs. 309 y 310).
Otros autores van mis alli, Segin ellos, el Acuerdo TRIPs habria sido concebido directamente por el Comité de Propie-
dad Intelectual cuyos miembros, al tiempo de realizacién de la Ronda Uruguay, eran grandes compafifas como DuPont,
General Electric, General Motors, Hewlett Packard, IBM, Monsanto, Pfizer o Time- Warner, entre otras (cfr. Dawkins, K.:
“Gene Wars: the Politics of Biotechnology” . the Open Media Pamphlet Series, Seven Stories Press, Nueva York, 1997,
pig. 22). Sea cual haya sido su origen, en esle nuevo Acuerdo, las medidas de observancia debian cumplir un rol esen-
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como hemos visto, en su subsistema normativo
de reglas de observancia.

HI. LAS PRESCRIPCIONES
ESPECIALES DEL ACUERDO
TRIPS RELACIONADAS CON
LAS MEDIDAS EN FRONTERA/

A poco de analizar las reglas instituidas por
el Acuerdo TRIPs en relacidon a su observan-
cia, se advierte que las mismas se vinculan
esencialmente a los procedimientos y normas
de caracter interno en los paises Miembros, es-
to es, su finalidad es 1a de atacar las activida-
des ilegitimas de pirateria y falsificacion (en
especial, de marcas y de derechos de autor) en
el mismo lugar en que se desarrollan,

Sin embargo, tal observancia en ¢l lugar de
acaecimiento de los actos lesivos de los dere-
chos de propiedad intelectual no siempre resul-
ta viable, en especial porque no todos los pai-
ses en los cuales se producen semejantes actos

cripciones especiales sobre medidas en fronte-
ra, a fin de permitir a los titulares de los dere-
chos conculcados el obtener de los paises
Miembros la observancia de medidas y proce-
dimientos que, con el auxilio del servicio adua-
nero de dichos Estados, posibiliten la deten-
cion de la mercaderia atentatoria de sus dere-
chos de propiedad intelectnal, antes de su acce-

s0 pleno al territorio aduanero y su correspon-

diente ingreso al torrente econémico.

Es decir, se advierte una clara obligacién de
proporcionar a los titulares de los derechos de
propiedad intelectual la asistencia de la admi-
nistracién de aduanas®.

El alcance de tales medidas es inicialmente
erigido por el art. 51 del Acuerdo TRIPs. Este
indica que entre las mercancias que se presen-
ten para su importacién al territorio aduanero
del pais Miembro y que deben estar sujetas a
{as medidas y procedimientos de observancia
en frontera, se han de incluir, como pauta de
minima, a las siguientes:

‘a) mercancias de marca de fabrica o de co-

son Miembros de 1a OMC.
De esta manera, el Acuerdo TRIPs, en la
Seccion 4° de su Parte III incluye ciertas pres-

mercio falsificadas® y _
b) mercancias pirata que lesionan el dere-
cho de autor™.

cial: el impedir que la alegada proteccidn sustantiva de los derechos de propiedad intelectual no se tornare ilusoria tal co-
mo sucedié durante la previa vigencia exclusiva de los Convenios de Paris y Berna. Podemos afirmar entonces que el
Acuerdo TRIPs ha procurado reforzar a los tratados precedentemente indicados, a través de normas y principios relativos
a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, del estableci-
miento de medidas eficaces y apropiadas para hacer respetar tales derechos “fomando en consideracion las diferencias en-
tre los sistemas juridicos nacionales” (ver parrafo I° apartado c) de los considerandos introductorios al Acuerdo) y la pro-
visidn de procedimientos agiles y eficaces para la prevencidn y la solucion multilateral de fas diferencias entre gobiernos.
7. “Esta Seccidn {arts. 51 a 60) se basa en un extenso trabajo realizado dentro del GATT antes del inicio de la negocia-
cion sobre TRIPs en la Rueda Uruguay. El GATT cred al efecto un Grupo de Expertos en Comercio de Productos Falsi-
ficados, y en 1985 la OMPI establecid también un Comité de Expertos en materia de Proteccion contra la Falsificacion,
el cual comenzé trabajos sobre una ley modelo a ser aplicada a la falsificacién de marcas, presentacion de productos v
diseiios o rotulacion de los mismos” (cfr. Correa, C.M.: “Acuerdo TRIPs”, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Afres, 1996,
pag. 202).

8. Por consiguiente, se reconoce en el Acuerdo la importancia de los procedimientos de observancia en frontera, en el sen-
tido que permitiran a los titulares de los derechos obtener la cooperacion de las administraciones de aduanas con objeto de
impedir el despacho de las mercancias infractoras para libre circuiaci6n. Ver al respecto, “Visidn General...”, op. cit.,
passim, texto en espafiol, Seccion Propiedad Intelectual, Documentos, Sitio Oficial de la Organizacion Mundial de Comer-
cio (http/f: www.wto.org).

9. En nota explicativa 14.a) al art. 51 TRIPs, se aclara que, a los fines del Acuerdo, se entenderd por mercancias de mar-
ca de fabrica o comercio falsificadas, cualesquiera mercancias, “incluido su embalaje. que lleven puesta sin autorizacion
una marca de fdbrica 6 de comercio idéntica a la marca vdlidamente registrada para tales mercancias, o gue no pueda
distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al fitular de la marca
de que se trate otorga la legislacion del pais de importacién”.

10. Por su parte, la nota explicativa 14.b) al art. 51 sub examine, especifica que se entenderd por mercancias pirata que
lesionan el derecho de autor, a cualesquiera copias hechas “sin el consentimiento del titular del derecho o de una perso-
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Como se podrd observar, los Estados
Miembros tienen la facultad de incluir (o de no
incluir) las importaciones de mercancias que
supongan infracciones a otros derechos de pro-
piedad intelectual (por ejemplo, esquemas o
topografias de circuitos integrados, o dibujos o
modelos industriales, objetos protegibles alta-
mente sensibles a la falsificacion)™.

Elarticulo bajo estudio, asimismo, torna fa-
cultativo para los Estados Miembros 1a aplica-
cion de medidas y procedimientos especiales
en frontera para la suspensién del despacho de
mercancias infractoras, por parte del servicio
aduanero, que estuvieren destinadas a Ia expor-
tacién desde sus territorios o que se hallaren en
transito en los mismos.

Por otra parte, los Miembros no tienen obli-
gacioén alguna de aplicar las medidas en fronte-
ra sub examine a las denominadas “importa-
ciones paralelas” *?, e incluso a las importacio-
nes “de minima” o “insignificantes” , esto es,
pequefias cantidades o partidas de mercancias
que carecen de caricter mercantil o forman
parte del equipaje personal de los viajeros (cfr.
art. 60 TRIPs). '

Como eje central de tales prescripciones es-
peciales, el Acuerdo exige a los Estados
Miembros que éstos designen a una aquforidad

competente, sea de caricter administrativo o
Judicial, ante la cual los titulares de los dere-
chos de propiedad intelectual puedan formular
solicitudes de instrumentacion de las medidas
y procedimientos especiales en frontera me-
diante la cooperacién o auxilio del servicio
aduanero (art. 51 TRIPs). Enel Acuerdo se es-
tablece como facultad de los Miembros el per-
mitir en sus sistemas legales que la autoridad
competentie pueda o no actuar ex officio. En
relacion a ello, se estipulan en el art. 58 TRIPs
algunas reglas especificas®.

El solicitante debe presentar pruebas sufi-
cientes sobre la existencia de presuncién de
violacién a su derecho de propiedad intelec-
tual*, y facilitar una descripcién detallada de
las mercancias presumiblemente en infraccién,
a fin de permitir su facil reconocimiento por
parte del servicio aduanero.

La autoridad competente notificara al soli-
citante sobre la admisibilidad o rechazo de la
solicitud o “demanda” y, para el caso de su ad-
misibilidad, fijard el plazo pertinente, y dard
las instrucciones necesarias a los funcionarios
0 agentes responsables del servicio aduanero
(cfr. art. 52 TRIPs).

Tal como se puede observar, las prescrip-
ciones especiales en frontera obligan a la ins-

na debidamente autorizada por él en el pats de produccion y que se realicen directa o indirectamente a partir de un arti-
culo cuando la realizacion de esa copia habria constituido infraccion del derecho de autor o de un derecho conexo en vir-
ud de la legislacion del pafs de importacion” .

11. Con respecto a las normas especificas sobre suspensi6n del despacho para libre circulacién de mercancias que impor-
ten violacion a los derechos de propiedad intelectual sobre dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado
o incluso informaci6n no divulgada —para el caso de haberse autorizado reclamaciones con respecto a mercancia que su-
ponga “otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual” (arg. art. 51 TRIPs)— ver art. 53.2 TRIPs, cuya ex-
posicién y andlisis exceden los propésitos de este trabajo.

12. Laimportacion paralela de un producto patentado “es la importacién, por parte de un tercero, de un producto a un
pais ... en donde tal producto se halla patentado, proveiniente de otro pals ..., en donde éste fue puesto en el mercado por
el propio titular de ia patente o con su consentimiento” (cfr. Moncayo Von Hase, A., cit. a la Association Internationale
por la Protection de la Propiété Industrielle (AIPP), Annnaire 1990/V (“I mportation paralléle des produits brevetés” ), en
Correa, CM. (Coord.) et al, Derecho de Patentes, Ed. Cindad Argentina, Buenos Aires, 1996, pig. 145).

13. Ante una suspension de despacho ex officio, la autoridad competente podra pedir en cualquier momento al titular del
derecho toda informaci6n que pueda serle 1itil para ejercer semejante potestad. La referida suspension debers notificarse
sin demora al importador y al titular del derecho; ahora bien, “si ef importador recurre contra ella ante las autoridades
competentes, la suspension quedard sujeta, mutatis mutandi, a las condiciones estipuladas en el art. 557 (clr. art. 58 apar-
tado b), in fine, del Acuerdo TRIPs). A fin de evitar Ia impunidad de abusos por parte de aquellos sujetos habilitados pa-
ra la aplicacién de las medidas ex officio, el art. 58 apartado ¢) del Acuerdo TRIPs establece que los Miembros sélo exi-
mirdn de la responsabilidad “gue daria lugar a medidas correctoras adecuadas” a aquellos agentes que proyectaren o lle-
varen a cabo de buena fe las actuaciones correspondientes.

14. Una suerte de funeus boni iuris, o acreditacion de la verosimilitud del derecho respecto al cual se reclama.
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trumentacién de medidas provisionales, caute-
lares o precautorias a decretar contra las im-
portaciones de mercancias en presunta infrac-
cién a los derechos de propiedad intelectual de
los solicitantes o demandantes.

Como éstas pueden dar lugar a excesos por
parte de los solicitantes, el Acuerdo prevé asi
la aplicacion de muchos de los resguardos con-
tra tales abusos que se regulan en el art. 50
TRIPs con respecto a las medidas precautorias
o cautelares en sede judicial.

En sentido concordante, la autoridad com-
petente podra exigir al solicitante el aporte de
una fianza, contracautela o garantia equivalen-
te, que resulte suficiente para proteger al de-
mandado y satisfacer a la propia autoridad
competente. '

Sin embargo, esa contracautela no debera
tener un efecto disnasorio indebido sobre el ac-
ceso a estos procedimientos (arg. art. 53 parr. 1
TRIPs). Ademds, debe notificarse al importa-
dor y al demandante, con cierta celeridad, la
suspension del despacho de las mercancias
(art. 54 TRIPs).

Corresponderd al solicitante o demandante
el instar un proceso o procedimiento que con-
duzca a la adopcién de una decisién o resolu-
ci6n sobre el fondo de la controversia suscita-
da. De esta manera, si el solicitante no inicia
el procedimiento o proceso conducente a una
decisién o resolucién sobre el fondo de la
cuestion en un plazo no superior a diez dias ha-
biles, o no se ha informado al servicio aduane-
1o de que la autoridad competente ha adoptado
medidas provisionales que prolonguen la sus-
pension del despacho de aduana de las merca-
derfas supuestamente incursas en infraccidn,
se procederd al despacho de las mercancias
(art. 53), siempre que las mismas hayan cum-

plido ademds todas las demads condiciones exi-
gidas para la importacién (o la exportacién en
St caso). _

De resultar procedente, el plazo arriba indi-
cado podra ser prorrogado por otros diez dias -
habiles. Iniciado el proceso o procedimiento
principal (es decir, aquel en el cual se analiza-
rd el fondo del asunto), y previa peticion del
demandado, podra procederse en un plazo ra-
zonable a una revisién, con la finalidad de de-
cidir si las medidas deben modificarse, revo-
carse o confirmarse. Esta incidencia incluird el
“derecho de audiencia”, esto es, el derecho a
ser oido de ambas partes en consagracién de la
bilateralidad del procedimiento y de la defensa
en juicio de ambos®.

I.a autoridad competente estd facultada pa-
ra ordenar al solicitante o demandante que in-
demnice adecuadamente al importador, al con-
signatario y al propietario por todo dafio a ellos
causado por motivo de la inmovilizacién in-
fundada de las mercancias o por la retencién
de las que se hayan despachado de conformi-
dad a lo dispuesto por el art. 55 ya analizado.

Ademads, dicha autoridad puede conceder al
titular del derecho las oportunidades suficien-
tes para que haga inspeccionar, con el fin de
fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera
mercancias retenidas por el servicio aduanero
{art, 57 TRIPs, primera parte), sin perjuicio de
garantizar o preservar la debida proteccion a
cualquier informacién confidencial involucra-
da. Tal atribucién se extiende, a su vez, al
otorgamiento al importador de iguales oportu-
nidades para inspeccionar la mercancia presu-
miblemente ilicita.

Para el caso de adopcién de una decisién o
resolucién positiva sobre el fondo del asunto,
el Acuerdo faculta a los Estados Miembros pa-

15. No obstante, cuando la suspensién del despacho de aduana se efectie o se continiie en virtud de una medida judicial
provisional, se aplicaran las disposiciones del parr. 6 del art. 50 (art. 55 TRIPs, in finej. El articulo bajo estudio, en el p4-
rrafo citado, establece que “sin perjuicio de lo dispuesto en el pdrrafo 4 (esto es, respecto a la necesidad de notificacién
a Iz contraparte de la adopeidn de medidas provisionales /naudita pars, y al derecho de revisién de la procedencia de la
medida) las medidas provisionales adoptadas ... se revocardn o guedardn de otro modo sin efecto, a peticién del deman-
dado, si el procedimiento condicente a unq decision sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que ha-
brd de ser establecido, cuando la legislacion de un miembro lo permita, por determinacién de la autoridad judicial que
haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinacion no serd superior a 20 dias hdbiles o 31 dias naturales (va-

le decir, corridos), si este plazo fuera mavor”.
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ra permitir a la autoridad competente la comu-
nicacién, al titular del derecho, de los nombres
y domicilios del consignador, del importador y
del consignatario, y de la cantidad de las mer-
cancias implicadas.

Tal informacién, indudablemente, permitird
al titular del derecho violado el solicitar la
adopcién de medidas especificas con respecto
a otras personas que actiien en la comercializa-
cién de la mercancia ilicita.

Finalmente, el art, 59 establece ciertos “re-
cursos” en cabeza de la autoridad competente,
sin perjuicio de las demds acciones que corres-
pondan al titular del derecho y a reserva del de-
recho del demandado a la revisidn o apelacién
judicial de cualquier decisorio que lo afecte.

Asi, la autoridad competente deberi estar
facultada para ordenar que las mercancias in-
fractoras sean destruidas o eliminadas de
acuerdo a lo prescripto por el art. 46 del
TRIPs*.

En lo que se refiere al caso de nuestro inte-
rés en este trabajo, esto es, las mercancias con
marca falsificada, las autoridades no podrin
permitir, salvo en circunstancias excepciona-
les, que las mismas se reexporten en el mismo
estado ni podrin someterlas a un procedimien-
to aduanero distinto (art. 59 TRIPs, in fine).

Realizada la exposicién anterior, v dados
los propésitos de este estudio, procuremos
confirmar si la actual legislacién nacional en
materia de marcas y de facultades y funciones
del servicio aduanero acatan o permiten instru-
mentar, sin necesidad de una reforma legislati-
va expresa, las prescripciones especiales sobre
medidas en frontera instauradas por el Acuer-
do TRIPs.

IV. LAS MEDIDAS DE OBSERVANCIA
DEL DERECHO MARCARIO EN LA

LEGISLACION ARGENTINA:
(RESULTAN COMPATIBLES CON
LAS PRESCRIPCIONES ESPECIALES
SOBRE MEDIDAS EN FRONTERA
CONSAGRADAS POR EL ACUERDO
TRIPs?

La Ley 22.362 de marcas y designaciones
comerciales regula en su Capitulo 3 los deno-
minados ilicitos marcarios. En la Seccién Pri-
mera de dicho capitulo, establece cuiles son
los actos punibles desde el punto de vista cri-
minal (art. 31), pero incluye asimismo la posi-
bilidad de una accién civil y Ias medidas pre-

- cautorias que el titular del derecho puede soli-

citar en resguardo de sus derechos. El mencio-
nado art. 31 individualiza asi como ilicitos
marcarios: -

(a) Falsificacién o emisién fraudulenta de
una marca registrada o designacién comercial.

(b) Uso de marca registrada o designacién
falsificada, fraudulentamente emitida o perte-
neciente a un tercero sin su autorizacién.

{c) Puesta en venta o venta de una marca re-
gistrada o una designacién falsificada, frandu-
lentamente imitada o perteneciente a un terce-
ro sin su autorizacion.

(d) Puesta en venta, venta o cualquier for-
ma de comercializacion de productos o servi-
cios con marca regisirada falsificada o fraudu-
lentamente imitada.

En tal sentido, el art. 33 del régimen marca-
rio vigente indica que la Justicia Federal en lo
Criminal y Correccional habra de entender en
las cuestiones criminales, mientras que la Jus-
ticia Federal en lo Civil y Comercial serd com-
petente para dilucidar los conflictos civiles,
“que seguirdn el trdmite de juicio ordinario” .

Ahora bien: tanto se haya elegido la via pe-
nal como la civil, los damnificados —segiin el
art. 34— pueden solicitar el comiso vy venta de

16. Para establecer un medio eficaz de disuasion de las infracciones, el art. 46 TRIPs estipula que “las autoridades Judi-
ciales estardn facultadas para ordenar que las mercancias que se hayan determinado gue son ... infractoras sean, sin in-
demnizacion alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daiios al titular del derecho, o
que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes”. Ademds, las au-
toridades judiciales podrin ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado en forma predominante para
la produccion de los bienes en infraccién, sean asimismo apartados del circuito comercial (sin indemnizacién), “de Sforma
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las mercaderias y otros elementos con marca
en infraccién; la destruccién de las marcas v de
todos los elementos que la lleven, “si no se
pueden separar de éstos” .

El art, 35 fija una medida cautelar especifi-
ca autorizada en los procesos civiles, llamada
incidente de explotacién, para el caso de que el
objeto de la demanda promovida fuere la cesa-
cion de uso de marca o de una designacion.

En tal caso, el actor podri exigir al deman-
dado caucion real (que serd fijada por el juez
de acuerdo con la verosimilitud del derecho de
las partes intervinientes en el conflicto (la ley
habla de derecho aparente) y con posibilidad
de fijacion de contracautelas), en caso de que
éste no interrumpa el uso cuestionado. Sino se
presta caucion real, el demandante podrd pedir
la suspensién de la explotacién y el embargo
de los objetos en infraccidn, otorgando —si
fuere solicitada— caucién suficiente.

Pero las reglas vinculadas a medidas pre-
cautorias se encuentran expresadas en la Sec-
ci6n 2 del Capitulo en estudio (arts. 38 a 41).

En estas normas no se menciona a la auto-
ridad aduanera ni a ninguna otra autoridad ad-
ministrativa centralizada o descentralizada
(como el Instituto Nacional de la Propiedad In-
dustrial, por ejemplo) y siempre se requiere de
peticién previa a un juez federal.

Elio ya nos habilita a afirmar que Ia autori-
dad aduanera nunca podria ser considerada en
nuestra legislacién interna como la “autoridad
competente” a los fines de las prescripciones
espectales sobre medidas en frontera consagra-
das en el Acuerdo TRIPs. En cambio, dicha
autoridad serd siempre un juez federal.

El art. 38 establece que todo propietario de
una marca registrada a cuyo conocimiento He-
gue la noticia de la existencia de objetos con
marca en infraccién (conforme a los ilicitos
enumerados en el art. 31), podra solicitar ante
dicho magistrado,

a) el embargo de los objetos;

b) su inventario y descripcién y

¢) el secuestro de uno de los objetos de la
imfraccién.

Si bien el juez estd facultado para ordenar
estas medidas de oficio, “podrd requerir cau-
cién suficiente al peticionario cuando estime
que éste carezca de responsabilidad patrimo-
nial para responder en el supuesto de haberse
pedido el embargo sin derecho” .

Es de utilidad apreciar los alcances del art.
39 de la ley marcaria. Este establece que aquel
en cuyo poder se encuentren objetos en infrac-
cién, debe acreditar e informar sobre el nom-
bre y direccién de quien se los vendié o procu-
16 y la fecha en que ello ocurrid, con exhibi-
cion de la factura o boleta de compra respecti-
va; la cantidad de unidades fabricadas o vendi-
das y su precio, con exhibicién de la factura o
boleta de venta respectiva; y la identidad de
personas a quienes les vendi6 o entregé los ob-
jetos en infraccion,

El tiltimo parrafo del referido articulo es ca-
tegorico al afirmar que “la negativa a suminis-
trar los informes previstos en este articulo, asi
como también la carencia de la documenta-
cién que sirva de respaldo comercial a los ob-
Jetos en infraccién, autorizard a presumir que
el tenedor es participe en la falsificacién o
imitacion fraudulenta”. '

Como se podrd observar, el espiritu de esta
norma apunta a aniquilar los efectos de la pira-
teria marcaria en toda la cadena de comerciali-
zacion del producto o de oferta del servicio.

Todas estas reglas —que emanan de una ley
federal— resultan de cardcter procesal, en
atencidn a lo cual debe considerarse asimismo,
a los fines del estudio de su compatibilidad con
las reglas del Acuerdo TRIPs sub examine, las
prescripciones del Cédigo Procesal Civil y Co-
mercial de la Nacién. Practiquemos, pues, tal
estudio de compatibilidad:

que se reduzcan al minimo los riesgos de nuevas infracciones” . Tin el caso concreto de las mercancias con marca falsifi-
cada, la simple retirada del signo distintivo o desmarcado. no bastard, salvo casos excepcionales, para que se permita la
insercién de los bienes desmarcados en el circuito comercial. Siempre se tendrén en cuenta, af dar curso a las correspon-
dientes solicitudes de aplicacitn de tales medidas, “tanto la necesidad de que hava proporcion entre la gravedad de la in-
Sraccidn y las medidas ordenadas como los intereses de terceros”.
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a) Acto introductorio del procedimiento
cautelar de suspensién. Asi, el acto introduc-
torio de las medidas especiales del Acuerdo
TRIPs, esto es, la demanda o solicitud de sus-
pension de despacho a importacién de merca-
deria falsificada (arts 51 y 52), resulta en nues-
tro derecho interno una peticién de naturaleza
judicial, y entendemos, asimismo, con caricter
especificamente cautelar.

Tal solicitud puede ser iniciada por el parti-
cular damnificado que tome noticia de la exis-
tencia de objetos con marca en infraccién, con-
forme a las disposiciones del art. 31 del régi-
men marcario vigente, y el solicitante puede a
su vez requerir al magistrado federal intervi-
niente las medidas consagradas en el art. 38 de
la Ley 22.362, y también la medida de prohibi-
cién de innovar (art. 230 CPCCN), con su co-
rrespondiente efecto suspensivo en cuanto a la
importacién de la mercaderia presumiblemen-
te incursa en infraccién, sin perjuicio de su po-
sible encauzamiento, asimismo, a través de las
disposiciones del art. 232 del CPCCN (medida
cautelar genérica).

Todas estas medidas deben ser trabadas con
la participacién de la autoridad aduanera (cu-
yas facultades para ello veremos en el acépite
correspondiente).

b) Fianza, garantia o contracautela. En
cuanto a la fianza o garantia equivalente que
debe exigirse al demandante a tenor de lo dis-
puesto por el art. 53.1 del Acuerdo TRIPs, el
Juez puede solicitarla tanto bajo las disposicio-
nes del art. 38 in fine de la ley marcaria, como
bajo las reglas instituidas por el art. 199 del
CPCCN (contracautela).

¢) Notificacion de la traba de la medida de
suspension. Manifestamos mds arriba que el
art. 534 del Acuerdo TRIPs exige la notificacién
~ alas partes de la suspensién del despacho a im-
portacién. La principal finalidad de esta nor-
ma es la notificacién de la traba de la medida
al demandado, en atencién a la tramitacién
inaudita pars del procedimiento de suspensién
en frontera.

Pues bien, el art. 198, segundo parrafo, del
CPCCN estipula que si el afectado no hubiese
tomado conocimiento de las medidas con mo-

tivo de su ejecucion, se le notificard personal-
mente o por cédula dentro de los tres dias.

d) Caducidad de la medida de suspension.
El art. 55 del Acuerdo TRIPs, por su parte, es-
tablece reglas de cardcter crucial con respecto
a la eficaz consagracidn de las reglas de obser-
vancia de esta Seccidn del Acuerdo.

En su primera parte, como se recordard, es-
pecifica que, si las autoridades aduaneras no
han sido informadas —transcurrido un plazo
no superior a diez dfas habiles, contados a par-
tir de Ia comunicacion al solicitante de la sus-
pensién a importacién— de que el demandan-
te ha iniciado el procedimiento conducente a
una decision sobre el fondo de la cuestién, o de
que el juez interviniente ha decretado la pro-
longacién de la suspensién mediante medidas
cautelares, procederi al despacho de las mer-
cancias presumiblemente incursas en infrac-
cién (recuérdese, también, que el plazo de sus-
pensién puede ser prorrogado por la autoridad
competente por otros diez dias).

Segiin el art. 40 de la Ley 22.362, si el inte-
resado no dedujera la accién correspondiente
dentro de los quince dias hébiles (el plazo re-
sulta superior al exigido por el art. 55 primera
parte del Acuerdo TRIPs) de peticionadas las
medidas cautelares pertinentes, incluida —en-
tendemos— la medida de no innovar solicitan-
do la suspensién a importacién (o bien la me-
dida cautelar genérica con la misma finalidad),
dichas medidas podrén ser dejadas sin efecto a
peticién del propietario de las mercancias afec-
tadas (no existe norma expresa sobre posibili-
dad de extensién del plazo para promover la
accion principal, tal como lo autorizaria el art.
55 del Acuerdo TRIPs).

Por otro lado, segiin el art, 207 del CPCCN,
se¢ producird la caducidad de puro derecho de
las medidas cautelares, si tratdndose de obliga-
cién exigible no se interpusiera la demanda
dentro de los diez dias hdbiles siguientes al de
la traba (este plazo es similar al del Acuerdo
TRIPs, pero sin regla expresa de extensién), y
aunque Ia otra parte no hubiera deducido re-
curso.

La autoridad aduanera no podria decretar la
caducidad per se, requiriendo siempre, a nues-
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tro criterio, la expresa directiva judicial sobre
la materia. :

e) Revision de la medida de suspension. La
segunda parte del art. 55 del Acuerdo TRIPs
especifica que si se ha iniciado el procedimien-
to de fondo, a peticién del demandado se pro-
cederd, en un plazo razonable, a la revisién de
la medida cautelar de suspensién trabada, la
que incluird el derecho de audiencia, con el ob-
jeto de decidir si tal medida debe ser modifica-
da, revisada o confirmada. Al respecto, el art.
198 del CPCCN, en su tercer y cuarto parrafos,
admite la revision de la interposicién de las
medidas cautelares para ambas partes.

) Daifios y perjuicios producidos al deman-
dado por la traba improcedente de la medida
de suspension. El art. 56 del Acuerdo TRIPs
especifica que la autoridad competente estard
autorizada para ordenar al demandante que pa-
gue al importador, al consignatario y al propie-
tario de las mercancias una indemnizacién por
la retencion infundada.

Por su parte, el art. 207 del CPCCN, ante el
supuesto de caducidad de una medida, admite
que “las costas y los dafios y perjuicios causa-

dos serdn a cargo de quien hubiere obtenido la

medida” .

El art. 208 del mismo cuerpo legal, en sen-
tido conteste, y salvo algunas excepciones, es-
tablece que cuando se dispusiere levantar una
medida cautelar por cualquier motivo que de-
muestre que el requirente abusé o se excedid
en el derecho que la ley le otorga para obtener-
la, la resolucién lo condenara a pagar los daiios
y perjuicios si la otra parte lo hubiera solicita-
do. La determinacién del monto se sustancia-
rd por €l trdmite de los incidentes o por juicio
sumario, segun que las circunstancias hicieren
preferible uno u otro procedimiento a criterio
del juez, cuya decisién sobre este punto serd
irrecurrible.

g} Derecho de inspeccién o verificacion. El
art. 57 del Acuerdo TRIPs, en su primera par-
te, estipula que, sin perjuicio de la debida tute-
la a toda informacién confidencial implicada,
los Estados Miembros facultardn a la autoridad
competente para dar al titular del derecho
oportunidades suficientes para que haga ins-

peccionar, con el fin de fundamentar sus recla-
maciones, cualesquiera mercancias retenidas
por las autoridades aduaneras, El importador
tendrd los mismos derechos de inspeccién, a
fin de consagrar su defensa en juicio. '

En nuestra legislacion marcaria, y en las
normas procesales vigentes vinculadas, no
existe norma especifica que garantice este de-
recho de inspeccién como, v.gr., a través de su
inclusion como diligencia preliminar en el art.
323 del CPCCN.

Sin embargo, podria admitirse tal verifica-
cién o inspeccion (con la intervencién obliga-
toria de la Aduana, como veremos en el capi-
tulo correspondiente) con fundamento en las
disposiciones del art. 326, 2° parrafo, apartado
2 del CPCCN (reconocimiento judicial o dicta-
men pericial para hacer constar el estado, cali-
dad, o condicién de cosas o lugares, con cardc-
ter de prueba anticipada).

h) Derecho de informacion. En su segunda
parte, el art. 57 arriba indicado establece asi-
mismo que los Estados Miembros podrin fa-
cultar a la autoridad competente para que
cuando se haya adoptado una decisién positiva
sobre el fondo del asunto, se comunique al ti-
tular del derecho el nombre y direccion del
consignador, el importador y ¢l consignatario,
asf como la cantidad de mercaderia de que se
trate.

Si bien no existe norma equivalente consa-
grada en el régimen marcario vigente, el brin-
dar al demandante tal informacién adicional
pareceria estar en el espiritu y finalidad de las
exigencias del art. 39 de la Ley 22.362, ya co-
mentado en otra parte de este trabajo.

i) Facultades adicionales de la autoridad
competente. El art. 59 del Acuerdo TRIPs de-
talla que, sin perjuicio de las demds acciones
que correspondan al titular del derecho y a re-
serva del derecho del demandado a apelar judi-
cialmente, la autoridad competente tendrd la
facultad de ordenar la destruccién o elimina-
cién de las mercaderias infractoras de confor-
midad a los principios instituidos por el art. 46
del mismo convenio,

En cuanto a las mercancias con marca falsi-
ficada, la autoridad competente no permitira,




SECCION DOCTRINA 65

salvo circunstancias excepcionales, que las
mercaderias infractoras se reexporten en el
mismo estado ni que sean sometidas a un pro-
cedimiento aduanero distinto.

En este sentido, el art. 34 de la ley de mar-
cas posibilita al damnificado la peticién del co-
miso o venta de las mercaderias y de los ofros
elementos incursos en infraccidn, e incluso la
destruccion de las marcas y designaciones fal-
sificadas y de todos los elementos que los por-
ten, si no se pueden separar de éstos (lo que in-
cluirfa, por cierto, a las mercaderias marcadas).

J) El particular caso del incidente de explo-
tacion. El incidente de explotacién consagra-
do en ¢l art. 35 de la ley marcaria no resultaria
violatorio de las disposiciones del Acuerdo
TRIPs bajo estudio, que no lo instituyen como
etapa o remedio procesal en la tramitacion de
las medidas especiales en frontera.

Y ello es asi, por cuanto las medidas en
frontera presentan un cardcter previo a la pro-
mocién de la demanda principal, y proceden
para ¢l grave supuesto de falsificacién marca-
ria, y no para todo otro posible pleito vincula-
do a esta drea de la propiedad industrial.

De esta manera, las medidas de suspensién
en frontera, que pueden ser equiparadas en
- cuanto a su gravedad con las medidas consa-
gradas en los arts. 38 y 39 de la Ley 22.362,
“no son aptas para lograr una cesacion pre-
ventiva en el uso de un vocablo, a cuyo fin se
debe recurrir al incidente de explotacién pre-
visto en el art. 35 de la Ley 22.362” 7,

Con el incidente de explotacidn, y ante ca-
$0s que no revisten la gravedad de la falsifica~
cién marcaria, se cumplen las finalidades de
obtencién de una garantia del demandado, y de
permitirle a éste la continuacidn en la explota-
cidn de la marca, sin necesidad de medidas ex-
cesivas y restrictivas del libre ejercicio hones-
to del comercio como un embargo preventivo

no justificado (o incluso como la medida sus-
pensiva del art. 51 y ss. del Acuerdo TRIPs).

Con respecto a esta incidencia establecida
en la Ley 22.362, la doctrina ha afirmado que
“no tiene otra finalidad que la de obtener una
garantia del supuesto infractor, con la que ha
de responder por los eventuales dafios, o par-
te de ellos, por la continuacién del uso de la
marca” 8,

k) Grado de compatibilidad legal razona-
bie. Creemos entonces que, salvo algunas
cuestiones puntuales indicadas en el desarrollo
que antecede (y que requeririan de la modifica-
ci6n expresa de ciertas disposiciones de la Ley
22.362), existe una compatibilidad razonable
entre las disposiciones del Acuerdo TRIPs que
la Argentina debe consagrar en su normativa
interna en materia de medidas en frontera, y su
legislacién marcaria y procesal vigente.

V. LAS FUNCIONES Y FACULTADES
DEL SERVICIO ADUANERO

A LA LUZ DE LA NORMATIVA
ARGENTINA VIGENTE, ;PERMITEN
INSTRUMENTAR LAS MEDIDAS

EN FRONTERA INSTITUIDAS

POR EL ACUERDO TRIPs?

Hemos analizado arriba la razonable com-
patibilidad entre las disposiciones del Acuerdo
TRIPs sobre medidas en frontera y la legisla-
cién nacional en materia marcaria y procesal
aplicable al caso, sobre todo en cudnto a las fa-
cultades de la autoridad competente (el juez fe-
deral) y el procedimiento a aplicar para tornar
efectiva la suspensién a importacién. Resta
pues verificar si el servicio aduanero argentino
posee facultades como para instrumentar la
suspension, previa disposicion judicial.

El Decreto 618/97”, modificatorio de la

17. Arg., para las medidas instauradas por los arts. 38 y 39 del régimen marcario, sentado por la CNCiv. y Com. Fed.,
Sala I, Septiembre 11-1984 (ED, 112-490), y que interpretamos como valido para las medidas especiales en frontera ana-

lizadas en el texto principal.

18. Cfr. Otamendi, J.: “Derecho de Marcas”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, pag. 310.
19. Decreto 618/97, “Administracidn Federal de Ingresos Piblicos (AFIP). Organizacién v competencia, Funciones ¥

facultades: Recursos”, publicado en B.Q., 14 de julic de 1997.
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Ley 22.415, Cédigo Aduanero, establece en su
art. 1 que la Administracién Federal de Ingre-
sos Publicos (AFIP), reemplaza a la Adminis-
tracion General de Aduanas v a la Direccién
General Impositiva, v ejercerd entonces todas
las funciones oportunamente otorgadas a las
entidades precedentes, precisamente disueltas
por este decreto™.

De esta forma, y conforme a lo establecido
en el art. 3 del decreto sub examine, la AFIP
serd el “ente de ejecucion de la politica tribu-
taria y aduanera de la Nacion”, aplicando las

normas legales correspondientes, y tendra asi

una serie de funciones, “sin perjuicio de las
conferidas por otras normas”, como por ejem-
plo —y en lo que nos interesa— “...el control
del trdfico internacional de mercaderias dis-
puesto por las normas legales respectivas”
(cfr. art. 3 inc. b) Dec. 618/97).

. Ya el vigjo art. 23 del Cédigo Aduanero,
que fuera derogado por el art. 20 inc. ¢) del De-
creto 618/97, instituia que era “funcidn y fa-
cultad” de la —en ese entonces— Adminis-

tracién Nacional de Aduanas “ejercer el con-
trol sobre el trdfico internacional de mercade-
ria” (conf. art. 23 inc. a) del Cédigo Aduane-
o).

Destaquese que tal atribucién de control,
tanto antes como ahora, no se trata de una fun-
cién que corresponda en forma exclusiva a la
autoridad aduanera, “sino que la comparte con
otras reparticiones y organismos de seguridad
y sanidad igualmente interesados en diferentes
aspectos del intercambio internacional” .

Sin perjuicio de lo indicado antes, resulta
importante destacar que, a pesar de la deroga-
cién del art. 23 del Cédigo Aduanero, en don-
de 1a funcién de control ocupaba un lugar prio-
ritario®, por sobre la funcién recandatoria de
tributos (que con la modificacién instaurada
por el Decreto 618/97, pareceria haber pasado
a ocupar la posicién privilegiada (ver art. 3 inc.
a) del Decreto 618/97, para el caso concreto de
la AFIP, y el art. 9 ap. 2) inc. a) de la misma
norma para el caso de la DGA), la atribucién
bajo andlisis sigue siendo la razén de ser y pro-

20. En relacidn a un antecedente legal sobre fos intentos de fusién de la AN A. con la D.G.L, el Decreto 1156/96, ¢l Ins-
tituto Argentino de Esmudios Aduaneros dijo respecto a tal unién que produciria “serios inconvenientes para que el servi-
cio aduanero cumpla adecuadamente sus tareas”, por cuanto “las funciones de la A.N.A. establecidas por el art. 23 del
Cédigo Aduanero, no se limitan a la recaudacién de los tributos cuya percepcion le estd encomendada. Por el contrario,
la funcion primardial del servicio aduanero es ejercer el conrol que debe tener el Estado sobre el trdfico internacional
de mercaderia, tanto para la aplicacion de prohibiciones —entre ellas las de cardcter no econdmico, como las estableci-
das por razones de seguridad, proteccin de la salud piiblica y preservacién del medio ambiente— como para cobrar los
tributos que gravan su trdfico” (Declaracion del Instituio Argentino de Estudios Aduaneros relativa a la fusion de la
Aduana y la DGI..., en Revista de Estudios Aduaneros, Seccién Documentos, 22 Sem. 1996/ 1° Sem. 1997, Afio VI, N2
10, Prod. Grificas, Buenos Aires, pag. 139).

21. Cfr. Ferro, C.A. - Ferro, EM.: “Cédigo Aduanero Comentado” , 3 Ed., Depalma, Buenos Aires, 1994, pag. 105. Pro-
fundizando la cuestion, otro autor nos aclara que “el Derecho Aduanero estd conformado por las normas que regulan el
fendmeno aduanero, el cual puede esquematizarse como el hecho consistente en el ingreso o egreso de un objeto hacia o
desde (segtin el caso) un determinado espacio que se encuentra sometido a un determinado orden juridico. El control que
se ejerce sobre dicho ingreso o egreso para posibilitar que el referido ordenamiento sea aplicado constituye la «funcidn
aduanera»” (cfr. Barreira, E.C.: “El Avance de los Tratados Multilaterales de Comercio sobre las Normas Aduaneras Na-
cionales”, Revista de Estudios Aduaneros, 22 Sem. 1997, Afio VII, N° 11, Prod. Graficas, Buenos Aires, pag. 64). Con-
cluye el autor citado, entonces, que “e/ Estado controla el ingreso o egreso de la mercaderia a través de las oficinas de-
nominadas «aduanas» como un medio tendiente a lograr efectividad en las medidas dictadas en orden a la politica co-
mercial del Estado o en resguardo de otros valores de orden no econdmico (salubridad, seguridad y moralidad)” (Barrei-
ra, E.C.: op.cit., pig. 79).

22. La funcién de control del tréfico internacional de mercaderias estaba consagrada, antes de la derogacién practicada
por el Dec. 618/97, en el art. 23 inc. a) del Cédigo Aduanero. Y esta exposicién en el primer inciso del articulo tiene una
importancia fundamental a efectos interpretativos. En la Exposicién de Motivos reproducida en el Mensaje de Elevacién
de laLey 22.415 (B.O. 23/3/81), la Comision Redactora del Cédigo Aduanero afirmd, en el punto 3 del Capitulo 2, que el
orden de prelaci6n de la enurneracion del art. 23 “se basa en ¢l criterio de contemplar en primer lugar (a las funciones v
facultades) gue guardan una relacion mds inmediata con el interés de los administrados, continuar con las qite se vincu-
lan con otros organismos y concluir con aquellas que se refieren mds directamente al quehacer de la propia reparticion” .
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posito fundamental del servicio aduanero por
cuanto, de no resultar asi, podria ser reempla-
zado directamente por una oficina o reparti-
cion estrictamente fiscal.

Es por eso que, segiin el art. 4, 32 parrafo,
del Decreto 618/97, el Administrador Federal
estard secundado por un Director General a
cargo de la Direccién General de Aduanas, el
que (segun el parrafo 72 del articulo en cues-
ton), “serd el responsable de la aplicacién de
la legislacion aduanera, en concordancia con
las politicas, criterios, planes y programas
dictados por el Administrador Federal y las
normas legales que regulan la materia de su
competencia” .

En cuanto a las facultades para cumplir las
funciones especificadas por el decreto sub exa-
mine, €l Administrador Federal tiene potesta-
des reglamentarias, y puede dictar normas ge-
nerales obligatorias, como por ejemplo, v tal
como lo indica el apartado 10) del parrafo 3¢
del art. 7 del Decreto 618/97, las que establez-
can requisitos con el objeto de determinar Ia li-
cita tenencia de mercaderia de origen extranje-
ro que se encontrare en plaza y a cuyo efecto
podra exigir declaraciones juradas de existen-
cia, estampiilado, marcacién de mercaderia,
contabilizacién en libros especiales o todo otro
medio o sistema idéneo para tal fin, y segiin el
apartado 11) del mismo articulo y parrafo,
cualquier otra medida que sea conveniente pa-
ra facilitar el “...control del comercio exterior
a cargo del organismo” .

En sentido concordante, el art. 9, apartado
22inc. b) del decreto bajo estudio indica que el
Director General de Aduanas tiene la facultad
de “gjercer el control sobre el trdfico interna-
cional de mercaderias” .

Ademds, segin los incs. f) y k) del mismo
apartado, el Director General puede autorizar,
seglin los antecedentes y garantfas que brinda-
ren los peticionarios, y de acuerdo con la natu-
raleza de la operacién y con los controles que
en cada caso correspondieren, la verificacién
de la mercaderia en los locales o depdsitos de
los importadores y exportadores, o en los luga-
res por ellos ofrecidos a tal fin, siempre que és-
tos reunieren las condiciones y ofrecieren las

seguridades requeridas para el adecuado con-
tralor de la operacion y la debida salvaguardia
de la Renta fiscal (inc.f); y practicar las averi-
guaciones, investigaciones, anilisis, pericias,
extraccion de muestras o verificaciones perti-
nentes para el cumplimiento de su cometido,
asi como también tomar por si o con la colabo-
racién de personas u organismos publicos o
privados, las medidas necesarias para determi-
nar el tipo, clase, especie, naturaleza, pureza,
calidad, cantidad, medida, origen, proceden-
cia, valor, costo de produccién, mérgenes de
beneficio, manipulacién, transformacidn,
transporte y comercializacién de las mercade-
rias vinculadas al trifico internacional (inc. k).

Como se podrd observar, la autoridad adua-
nera poseeria facultades suficientes como para
acatar la exigencia judicial de suspensién de la
importacién de mercaderias en infraccién e in-
cluso, con su obligatoria intervencién, a permi-
tir a las partes en conflicto la verificacién o
inspeccion de la mercaderia presuntamente in-
cursa en infraccién.

Entendemos que en su condicién de autori-
dad administrativa responsable del control del
comercio internacional de mercaderias —<con-
trol que no se encuentra acotado por cierto a la
mera percepcion de tributos— la Aduana tiene
claras atribuciones para auxiliar a las autorida-
des judiciales —siempre con peticién previa
de éstas— en la lucha contra la falsificacién
marcaria.

Como se verd, no consideramos como ade-
cuada la incorporacién de la actuacién de ofi-
cio por parte del servicio aduanero. Al respec-
to debe considerarse que el Acuerdo TRIPs no
obliga expresamente a los Estados Miembros a
instituir en su sistema juridico dicha actuacién.

Asi, el art. 58 del Acuerdo hace referencia
a “cuando los miembros pidan a las autorida-
des competentes que actiien por propia inicia-
tiva y suspendan el despacho...” , lo que impli-
ca una facultad de los Estados, y no una obli-
gacion especifica a la luz de los contenidos del
Acuerdo. El art. 51 obliga a “adoptar proce-
dimientos para que el titular de un derecho ...
pueda presentar a las autoridades competen-
tes, administrativas o judiciales, una demanda
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por escrito con objeto de que las autoridades
de aduanas suspendan el despacho de esas
mercaderias para libre circulacion”, lo que no
supone necesariamente la incorporacién del
procedimiento administrativo-aduanero ex of-
ficio,

Ello hace que procuremos estudiar en esta
seccion si, de acuerdo a la naturaleza cautelar
de esta suspensién del despacho de mercade-
rias a plaza por las autoridades aduaneras, es
necesario incorporar la alternativa ex officio.

Como ya adelantdramos arriba, entendemos
modestamente que tal actuacién administrativa
ex officio resultaria extrafa a nuestra tradicién
administrativa y judicial en materia de medi-
das cautelares, cuya iraba procede a pedido de
parte y previa orden judicial, limitdndose la au-
toridad administrativa a acatar dicha orden.
Nuestro sisterna procesal cautelar resulta asf
compatible con el art. 51 del Acuerdo TRIPs,
en el sentido que garantiza la intervencién ju-
dicial a pedido de parte para ordenar a la auto-
ridad aduanera la suspensién del despacho a
plaza.

Por otro lado, debe considerarse muy espe-
- cialmente que la verificacién de la mercaderia
no es realizada por el servicio aduanero en to-
dos los casos®, sino s6lo en algunos de ellos,
con lo que la intervencién ex officio resultarfa
aislada y poco efectiva.

Asi, cuando se registra Ia solicitud de im-
portacion para consumo se asigna un “canal”,
que mdica el grado de control que se va a ha-
cer sobre el despacho. Este es el sistema de se-
lectividad de importacién basado en los cana-
les “rojo”, “naranja” y “verde”.

En tal sentido, recuérdese que el control de
las destinaciones de importacién para consumo
se realizard “g través de la verificacién fisica
Ylo documental o con la sola comprobacion de
la correcta integracién de la documentacién
exigible para la presentacién” (cfr. Art. 1,
Anexo 1 de 1a Resolucion DGA 19/99)%,

23. Al respecto, el art. 31 del decreto 2284/91, en 1a Gltima

Veamos los alcances de los criterios de se-
lectividad incorporados en el art. 2 del Anexo
I de la Resolucién bajo examen.

En relacién al canal rojo, la verificacién fi-
sica se producird cuando el cumplimiento de
requisitos excepcionales sea s6lo comprobable
sobre la mercaderia.

Ademds, este canal no serd obligatorio
cuando el beneficio tributario o la excepcidn a
la prohibicién quede acreditada con la docu-
mentacién complementaria o accesoria, Cuan-
do se aplique este canal por azar, sélo podrd
complementar el porcentaje de destinaciones
previsto en relacién con la cantidad de verifi-
cadores afectados al control.

Con respecto al canal naranja —control do-
cumental— serd obligatorio cuando se trate de
la aplicacién de prohibiciones relativas de ca-
récter econdémico y no econémico, estableci-
das para la finalidad y por las razones previs-
tas en los articulos 609 y 610 del Cédigo
Aduanero, o sujetas a cupo cuando su afecta-
¢ién no se realice al momento de la oficializa-
cion de la declaracién. No serd obligatorio, en
cambio, cuando se trate de beneficios tributa-
rios para cuya comprobacién no corresponda
la verificacién de la mercaderia.

Para finalizar, en el caso del canal verde
——cuando no corresponda la aplicacién de los
canales rojo y naranja— sélo se controlar4 la
integracién de la Solicitud de Destinacién en
las condiciones que determinen las normas de
procedimiento,

En este dltimo caso, la Aduana no tendria
oportunidad, ex officio, de detectar la existen-~
cia de mercaderia con marca falsificada. Lo
mismo sucederfa en el caso del canal naranja,
dada su condicién esencial de control docu-
mental.

De ahi que el grueso de las operaciones no
necesariamente pasardn por el canal rojo para
permitir habilitar el procedimiento ex officio
estudiado.

parte de su segundo pirrafo, afirma que las verificaciones de

la Aduana serdn de cardcter selectivo ¥y 1o sistematico, de acuerdo con las directivas que al efecto impartan sus autorida-

des.
24. Ver Boletin de la DGA N? 34/99,
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Como conclusién general a este capitulo,
consideramos que la normativa aduanera ana-
lizada resulta compatible con las exigencias
del Acuerdo TRIPs en relacién al rol que debe
cumplir el servicio aduanero nacional en la
instrumentacién de las medidas en frontera, sin
considerar incluida entre las atribuciones co-
rrespondientes, por lo ya expuesto, la actua-
cién ex officio, 1a cual tampoco resultaria nece-
saria para otorgar efectividad al ejercicio de ta-
les atribuciones.

VL. CONCLUSIONES.

Con base en el estudio de compatibilidad
legal precendentemente expuesto, podemos
arribar a las siguientes conclusiones:

(a) El Acuerdo TRIPs establece expresas
obligaciones para los Estados Miembros res-
pecto a la consagracion en su ordenamiento in-
terno de ciertas prescripciones especiales a ins-
trumentar en frontera para combatir Ia comer-
cializacién transfronteriza ilicita de mercan-
cias que implicaren falsificacion marcaria o re-
produccidn no autorizada de obras protegidas
bajo el derecho de autor.

(b) El propésito primordial del Acuerdo
TRIPs fue el establecer estas reglas de obser-
vancia a fin de posibilitar una adecuada defen-
sa de los derechos de propiedad intelectual, al-
£0 que por cierto no regulaban con la suficien-
te intensidad los Convenios de la OMPI, en es-
pecial los celebrados originalmente en Paris y
Berna.

(¢) De esta manera, el Acuerdo TRIPs, enla
Seccién 42 de su Parte III incluye ciertas pres-
cripciones especiales sobre medidas en fronte-
ra, a fin de permitir a los titulares de los dere-
chos conculcados el obtener de los paises
Miembros la observancia de medidas y proce-
dimientos que, con el auxilio del servicio adua-
nero de dichos Estados, posibiliten la deten-
ci6n de la mercaderia atentatoria de sus dere-
chos de propiedad intelectual, antes de su acce-

so pleno al territorio aduanero y su correspon-
diente ingreso al torrente econémico. Es decir,
se advierte una clara obligaciéon de proporcio-
nar a los titulares de los derechos de propiedad
mntelectual la asistencia de la administracién de
aduanas.

(d) El alcance de tales medidas es inicial-
mente erigido por el art. 51 del Acuerdo
TRIPs. Este indica que entre las mercancias
que se presenten para su importacion al territo-
rio aduanero del pais Miembro y que deben es-
tar sujetas a las medidas y procedimientos de
observancia en frontera, se han de incluir, co-
mo pauta de minima, a las siguientes:

i) mercancias de marca de fabrica o de co-
mercio falsificadas y

ii) mercancias pirata que lesionan el dere-
cho de autor.

(e) La normativa interna debe ser estudiada
a fin de verificar si resulta compatible con ta-
les prescripciones, o si debe ser necesariamen-
te adaptada. Nuestro estudio se ha centraliza-
do exclusivamente en el problema de la falsifi-
cacién marcaria.

(f) La Ley 22.362 de marcas y designacio-
nes comerciales ha consagrado reglas de ob-
servancia del derecho marcario protegido por
sus disposiciones. Todas estas reglas —que
emanan de una ley federal— resultan de cardc-
ter procesal, en atencidn a lo cual debe consi-
derarse asimismo, a los fines del estudio de su
compatibilidad con las reglas del Acuerdo
TRIPs sub examine, las prescripciones del C6-
digo Procesal Civil y Comercial de la Nacién.

(g) Del estudio comparativo practicado en-
tre la normativa interna (marcaria y procesal) y
las reglas del Acuerdo TRIPs que nos ocupan,
se ha advertido una compatibilidad razonable
en dreas tales como acto introductorio del pro-
cedimiento cautelar de suspensién; imposicién
de una fianza, garantia o contracautela; noti-
ficacién de la traba de la medida de suspen-
sion; facultades adicionales de la autoridad
competente; revision de la medida de suspen-
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sién, y obligacién de reparar los dafios y per-
Jjuicios producidos al demandado por la traba
improcedente de la medida de suspensién, No
se observa contradiccion entre el instituto del
incidente de explotacion instaurado por el art.
35 dela Ley 22.362 y la medida de suspensién
a la importacién instituida por las reglas del
Acuerdo TRIPs bajo estudio.

(h) Deberian armonizarse, sin embargo, los
plazos instituidos por el art. 55 primera parte
del Acuerdo TRIPs y el art. 40 de la Ley
22.362 (instituto de la caducidad de la medida

de suspension) con respecto a la deduccién de

la accién principal. Asimismo deberia estable-
cerse la posibilidad de extension del término
de promocién de dicho proceso tal como o au-
toriza el referido art. 55 del Acuerdo TRIPs
(no existiendo norma expresa al respecto en
nuestra normativa local).

() Deberia consagrarse expresamente en
nuestra ley marcaria, por razones de seguridad
juridica, el derecho de inspeccién o verifica-
cién regulado por el art. 57 primera parte del
Acuerdo TRIPs, sin perjuicio que podria admi-
tirse tal verificacién o inspeccién (con la inter-
vencibn obligatoria de la Aduana) con funda-
mento en las disposiciones del art. 326, 2°
parrafo, apartado 2 del CPCCN (reconoci-
miento judicial o dictamen pericial, con cardc-
ter de prueba anticipada, para hacer constar el
estado, calidad, o condicién de cosas o luga-
1es ).

(j) Deberia regularse expresamente, por ra-
zones de seguridad juridica, el derecho de in-
Jormacién reglado por el art. 57 segunda parte
del Acuerdo TRIPs, sin perjuicio de que, si
bien no existe norma equivalente consagrada .
en el régimen marcario vigente, el brindar al
demandante tal informacién adicional parece-
ria estar en el espiritu y finalidad de las exigen-
cias del art. 39 de la Ley 22.362.

(k) Por su parte, del estudio de las disposi-
ciones del Decreto 618/97, modificatorio de la
Ley 22.415 (Cédigo Aduanero), surge que la
autoridad aduanera poseeria facultades sufi-
cientes como para acatar la exigencia judicial
de suspensién de la importacion de mercade-
rias en infraccién e incluso, con su obligatoria
intervencién, a permitir a las partes en conflic-
to la verificacién o inspeccién de la mercade-
ria presuntamente incursa en infraccidn.

No consideramos en cambio que la Aduana
posea facultades ex officio para intervenir, ni
gue €stas sean necesarias o ttiles para dotar de
efectividad al ejercicio de las atribuciones co-
rrespondientes.

() En su condicion de autoridad adminis-
trativa responsable del control del comercio in-
ternacional de mercaderias —control que no se
encuentra acotado por cierto a la mera percep-
cién de tributos— la Aduana tiene claras atri-
buciones para auxiliar a las autoridades judi-
ciales —siempre con peticidn previa de éstas—
en la lucha contra la falsificacion marcaria.




