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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-










































