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ANEXO C-1

RESUMEN DE LA COMUNICACION PRESENTADA POR LA ARGENTINA
EN CALIDAD DE TERCERO

I INTRODUCCION

1. La Argentina tiene un interés sistémico en la debida interpretacion de las disposiciones del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(el "Acuerdo sobre los ADPIC") conforme a lo previsto en el pé&rafo 2 del articulo 3 de
Entendimiento sobre Solucion de Diferencias, que establece que "... las recomendaciones y
resoluciones del OSD no pueden entrafiar €l aumento o la reduccion de los derechos y obligaciones
establecidos en |os acuerdos abarcados'.

2. La Argentina desea exponer sus puntos de vista sobre tres cuestiones relacionadas con el
articulo 61, el parrafo 1 del articulo 41, los articulos 59y 46 y el péarrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo
sobre los ADPIC, segln se interpretan y aplican en € presente caso. Setratade lo siguiente:

a) los umbrales con respecto alos procedimientos y sanciones penales;

b) la eliminacién de las mercancias infractoras de derechos de propiedad intelectual
decomisadas con arreglo a Acuerdo sobre los ADPIC;

C) la supuesta denegacion de la proteccidn y observancia del derecho de autor y los
derechos conexos respecto de las obras cuya publicacion o distribucion en China no
haya sido autorizada.

M. ARGUMENTOS JURIDICOS

A. ALEGACIONES RELATIVAS A LOS UMBRALES CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS Y
SANCIONES PENALESEN CHINA

1 Las medidas de China no parecen incompatibles con las obligaciones que impone a
Chinael articulo 61 del Acuerdo sobrelos ADPIC

3. La Argentina presenta respetuosamente otra interpretacion del articulo 61, con arreglo a la
cual las medidas de China no parecerian ser incompatibles con las obligaciones que impone a China el
articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. En primer lugar, esta firmemente establecido -también en
la jurisprudencia de la OMC- que las reglas fundamentales de interpretacion de los tratados son €l
articulo 31, "Regla general de interpretacion”, y e articulo 32, "Medios de interpretacion
complementarios’, de la Convencién de Viena sobre € Derecho de los Tratados. En virtud del
parrafo 1 del articulo 31 de la Convencion de Viena, debemos interpretar las disposiciones de buena
fe conforme a sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de
éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Por consiguiente, la interpretacion de los términos del
tratado en su contexto exige, desde luego, que €l tratado se interprete en su conjunto. No es posible
concentrarse simplemente en un parrafo, un articulo, una seccion, un capitulo o una parte. Significa
gue, para determinar €l significado real del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, nos es preciso
interpretar todos los articulos del Acuerdo y, ademas, su predmbulo y sus anexos.

4, En este sentido, la Argentina afirma que € Acuerdo sobre los ADPIC no sdlo impone
obligaciones o deberes a los Miembros de la OMC, sino que también les otorga un importante
conjunto de derechos.
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5. El Acuerdo sobre los ADPIC esté redactado a menudo en términos generales. Al aplicarlos,
los Miembros no estan obligados por un conjunto inflexible de normas. Por € contrario, tienen €
derecho de utilizar la flexibilidad que es inherente al Acuerdo, asi como la abligaciéon de cumplir sus
requisitos minimos.

6. Por gjemplo, el parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC obligaalos Miembros a
aplicar las disposiciones del Acuerdo. También dispone que los Miembros podran establecer
libremente el método adecuado para aplicar |as disposiciones del presente Acuerdo en €l marco de su
propio sistemay préactica juridicos.

7. En otras palabras, €l parrafo 1 del articulo 1 establece flexibilidad para que los Miembros
apliquen & Acuerdo sobre los ADPIC en laforma gue ellos mismos escojan, siempre que se cumplan
las prescripciones concretas del Acuerdo. Laaplicacion del derecho de la propiedad intelectual en los
ordenamientos juridicos nacionales supone la el eccidn entre diferentes métodos.

8. El articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC abliga a los Miembros a establecer sanciones
penales por la falsificacion de marcas de fébrica o de comercio y la pirateria lesiva del derecho de
autor a escala comercial, estableciendo la posibilidad de penas de prision y/o multas suficientemente
disuasorias que sean coherentes con € nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad
correspondiente. En consecuencia, cada Miembro de la Organizacion Mundial del Comercio, incluida
China, tiene discrecionalidad para seguir sus propias tradiciones en las cuestiones relativas a la
observancia

9. En segundo lugar, como las normas del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de observancia
son de caracteristicas Unicas en el plano multilateral, se cuenta con escasa experiencia internacional
anterior. Las caracteristicas de los regimenes juridicos del mundo en lo que respecta a los
procedimientos civiles paraimponer |a observancia de las normas son bastante variadas, 10 que resulta
de las diversas tradiciones culturales y juridicas. En este sentido, no cabe esperar métodos uniformes
de aplicacion de las disposiciones sobre la observancia. En otras palabras, China estd claramente
autorizada para abordar las disposiciones civiles sobre |a observancia de modo compatible con sus
propias tradiciones juridicas, y aplicar las disposiciones sobre la observancia en forma compatible con
su marco constitucional y de reglamentacion.

10. En tercer término, en relacién con las tradiciones juridicas, es oportuno recordar que €l
derecho penal corresponde a la esfera exclusiva de la jurisdiccion soberana. A ello se debe que los
gobiernos solo excepcional mente estén sometidos a compromisos internacionales en esa esfera, y que
€s0S compromisos excepcionales sean obligaciones generales que admiten discrecionalidad respecto
de su aplicacion.

2. L as medidas de China no parecen ser incompatibles con las obligaciones que impone a
China € parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobrelos ADPIC

11. La Argentina presenta respetuosamente otra interpretacion del parrafo 1 del articulo 41, con
arreglo a la cua las medidas de China no parecerian ser incompatibles con las obligaciones que
impone a China el parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobrelos ADPIC. También en este caso, para
establecer el verdadero significado de esa disposicidn nos es preciso leer la totalidad de los articulos
del Acuerdo y, ademas, su predmbulo y sus anexos.

12. En particular, debemos prestar atencién a parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre
los ADPIC, que obliga alos Miembros a aplicar las disposiciones del Acuerdo y dispone también que
los Miembros podran establecer libremente € método adecuado para aplicar las disposiciones del
presente Acuerdo en el marco de su propio sistemay practica juridicos.
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13. De hecho, el péarrafo 1 del articulo 1 establece flexibilidad para que los Miembros apliquen €l
Acuerdo sobre los ADPIC en la forma que ellos mismos escojan, siempre que se cumplan las
prescripciones concretas del Acuerdo. La aplicacion del derecho de la propiedad intelectual en los
sistemas juridicos nacional es supone |la eleccion entre diferentes métodos.

14. Ademas, en virtud del parrafo 2 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros
estan obligados a asegurar que |os procedimientos relativos a la observancia sean justosy equitativos.

15. Por ultimo, €l parrafo 5 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC establece o siguiente:
"Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligacién de instaurar un sistema judicial
parala observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente paralaaplicacion
de la legislacion en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su
legislacion en general. Ninguna disposicion de la presente Parte crea obligacion alguna con respecto
aladistribucion de los recursos entre los medios destinados a lograr |a observancia de los derechos de
propiedad intelectual y los destinados ala observancia de lalegislacién en genera ."

16. Con respecto a este punto, la Argentina desea destacar €l carécter relativo de la obligacion
que contiene el parrafo 1 del articulo 41. De hecho, no se trata en este caso de una obligacion
absoluta. Los Miembros no estén obligados a desatender |a observancia de su legislacion en general
para ocuparse de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Este punto tiene particular
importancia para la Argentina, y para otros paises que sufren algunas veces limitaciones de recursos
para imponer la observancia de su legislacion en general. Durante las negociaciones del Acuerdo
sobre los ADPIC y previendo exigencias como la de los Estados Unidos, insistimos en que se
incluyera estalimitacion que figura en el parrafo 5 del articulo 41.

17. Durante las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, los paises en desarrollo dijeron que
no podian convenir en comprometer sus escasos recursos destinados a imponer la observancia de las
leyes. La Argentina y otros paises sostuvieron que para lograr la observancia se debia incluir
remedios administrativos y civiles 'y, cuando asi proceda, sanciones de caracter penal, y se regulara
dentro deloslimites de susrecursosy posibilidades administrativas.

B. ALEGACIONES REFERENTES A LA ELIMINACION DE LAS MERCANCIAS DECOMISADAS
INFRACTORAS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL CON ARREGLO AL ACUERDO
SOBRE LOSADPIC

1. Las donaciones de mercancias infractoras hechas por las autoridades aduaneras a
organizaciones de bienestar social no parecen ser incompatibles con las obligaciones que
imponen a Chinalos articulos 59y 46 del Acuerdo sobrelos ADPIC

18. El segundo conjunto de alegaciones de los Estados Unidos se refiere a la forma en que las
autoridades aduaneras de China deben actuar con |as mercancias infractoras confiscadas en frontera.

19. Respecto de esta cuestion, preocupa a la Argentina que se dé una interpretacion adecuada al
articulo 59. Como ya se mencion6 en esta comunicacion, esa interpretacion debe tomar en
consideracion, no sélo e andlisis de este articulo en si mismo, sino una interpretacion integra,
realizada en el contexto del Acuerdo sobrelos ADPIC.

! Comunicacién de Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba, Egipto, India, Nigeria, Pert,
Tanzania y Uruguay, Grupo de Negociacion sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con e Comercio, Incluido € Comercio de Mercancias Falsificadas, MTN.GNG/NG11/W/71,
distribuido el 14 de mayo de 1990, pagina 12.
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20. En opinion de la Argentina, que apoyan los Estados Unidos, la interpretacion de las
disposiciones mencionadas establece dos opciones igualmente viables para los funcionarios de
aduana: son laposibilidad de la"eliminacion” y la de "destruccion”.?

21. No obstante lo anterior, debe sefialarse que €l articulo 46, aunque menciona la primera de las
posibilidades citadas (la de "[apartar las mercancias infractoras] de los circuitos comerciales de forma
gue se evite causar dafios al titular del derecho ..."), otorga a las autoridades aduaneras una
considerable arbitrio para determinar el método mas adecuado haciéndolo caso por caso.

22. Sin embargo, a pesar de la discrecionalidad que otorga la primera opcion prevista en €l
articulo 46, ese articulo exige necesariamente el cumplimento de dos condiciones para que pueda
aplicarse plenamente. En primer lugar, las mercancias infractoras ... deben ser apartadas de los
circuitos comerciales'; y en segundo lugar ese apartamiento de las mercancias infractoras debe
llevarse acabo "... de forma que se evite causar dafios a titular del derecho ...".

23. Ademés, como ya se indico en los parrafos anteriores, a juicio de la Argentina los articulos
gue se han analizado en detalle no pueden interpretarse en forma aislada. El criterio adecuado debe
tomar en consideracién esos articulos junto con las demas disposiciones del Acuerdo sobre
los ADPIC: en especial, € apartado c) de su PreAmbulo; el parrafo 1 del articulo 1 (en la Parte I,
"Naturalezay alcance de las obligaciones"); €l parrafo 1 del articulo 8 (en laParte |, "Principios'); y
el parrafo 5 del articulo 41 (en laParte 111, Seccién 1, "Obligaciones generales”).

24, En consecuencia, debe destacarse que € Acuerdo sobre los ADPIC considera un objetivo
esencial, no sélo el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual relacionados con €l
comercio, sino también el logro de otros objetivos, tales como la necesidad de mejorar 1os niveles de
vida de los Miembros, en especia los menos desarrollados, prestando especial atencion a sus
preocupaciones relativas a la salud publica 'y la nutricion. Del mismo modo se considera esencia
tener en cuenta las diferencias entre los ordenamientos juridicos nacionales; |a consideracion de que
los Miembros no estén forzados a adoptar respecto de la observancia medidas determinadas; asi como
el hecho de que no estdn obligados a aplicar una proteccion mas amplia que la aceptada en €l
Acuerdo.

25. Dicho lo anterior, la Argentina desarrollara una de las alternativas posibles con arreglo alos
articulos 59 y 46: la donacién de mercancias infractoras por las autoridades aduaneras a
organizaciones de bienestar social.

26. En e caso de que se trata ("donacion), € primero de los requisitos del articulo 46
(el "apartamiento de los circuitos comerciales') quedaria cumplido, ya que la donacién de las
mercancias infractoras supone en si misma que las mercancias quedan apartadas de los circuitos
comerciales. A suvez, el cumplimiento de la segunda prescripcion de esa norma (" que se evite causar
dafios d titular del derecho™) tendria que determinarse por |as autoridades aduaneras caso por caso.

27. Por ejemplo, dado un caso particular, |la aduana necesariamente tendria que determinar tanto
la aptitud de las mercancias para fines de bienestar social como su calidad (las mercancias que creasen
amenazas parala salud o la seguridad deberian ser rechazadas). Una vez adoptada esa determinacion,
los funcionarios de aduanas deberian hacer un gjercicio diligente de sus facultades de supervision
asegurando que esas mercancias donadas se utilizasen por las organizaciones de bienestar social y con
fines de bienestar social.>* Cumplida esta actividad de control, no tendria fundamento afirmar, como
lo han hecho los Estados Unidos, |a existencia de un hipotético dafio a la reputacion del titular de los

2 Primera comunicacion de los Estados Unidos, parrafo 177.
3 Primera comunicacion de China, parrafo 160.
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derechos, porque las mercancias "de mala calidad”, "defectuosas’ o "peligrosas’ no se donarian a
instituciones de bienestar social.*

28. Por otra parte, a juicio de la Argentina carece de todo fundamento la afirmacion de los
Estados Unidos de que "nada parece impedir que las organizaciones publicas de bienestar social
vendan las mercancias infractoras que reciben [...], restituyéndolas a comercio". Puesto que nos
estamos refiriendo a organizaciones de bienestar social, y por definicién no desarrollan actividades
lucrativas, seriatotalmente equivocado apoyar tal aseveracion.

29. Por ultimo, los Estados Unidos, a analizar la viabilidad de esta medida, sostienen que sblo
seria satisfactoria una Unica formulacion: "[...] [cJuando la donacidn a instituciones de beneficencia
constituya una posibilidad y la donacion cuente con & consentimiento del titular de los derechos
[..]".°> LaArgentinaconsidera, como lo apoya China, que "[...] esta afirmacion exagera enormemente
el alcance de la obligacién impuesta por € Acuerdo sobre los ADPIC de evitar dafios a titular de los
derechos]...]".°

C. ALEGACIONES REFERENTES A LA DENEGACION DE LA PROTECCION Y OBSERVANCIA DEL
DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS RESPECTO DE LAS OBRAS CUYA
PUBLICACION EN CHINA NO HA SIDO AUTORIZADA

1 Las medidas de China podrian ser incompatibles con las obligaciones que impone a
China el parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobrelosADPIC

30. En opinién de la Argentina, el texto del articulo 4 crea una vinculacion entre la prohibicion de
la publicacion o distribucion y la proteccion que otorgala Ley de Derecho de Autor de China

31. El texto del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China es claro, e inspira dudas sobre
su compatibilidad con el parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Es probable que €
articulo 4 tuviera que tener una nueva redaccioén para evitar, en ciertos casos, la posibilidad de que se
lo interprete como una restriccion encubiertadel comercio internacional.

32. En redidad, las disposiciones sustantivas del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de
derecho de autor suponen la incorporacion de disposiciones del Convenio de Berna: los articulos 1
a2ly el Apéndice. Y tanto China como los Estados Unidos son partes en el Convenio de Berna.

33. El Convenio de Berna esta basado en tres principios fundamentales. En primer lugar esta el
principio del trato nacional. En segundo término, € de proteccién automédtica. Y en tercer lugar, la
independencia de la proteccion.

34. El principio del trato nacional esta consagrado en el parrafo 1) del articulo 5 del Convenio de
Berna:

"1) L os autores gozaran, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del
presente Convenio, en los paises de la Unidn que no sean €l pais de origen de la obra,
de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo
sucesivo alos nacionales, asi como de los derechos especialmente establecidos por el
presente Convenio."

* Primera comunicacion de los Estados Unidos, parrafo 186.
® Primera comunicacion de los Estados Unidos, parrafo 185.
® Primera comunicacion de los Estados Unidos, parrafo 185.
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35. En virtud del segundo principio, de proteccién automatica, el trato nacional no esta
supeditado a ningunaformalidad. El parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de Berna es perfectamente
claro: la proteccién se otorga automaticamente y no esta subordinada a ninguna formalidad de
registro, depdsito, autorizacion, etc. En la parte pertinente, el parrafo 2) del articulo 5 dispone lo
siguiente:

"2) El goce y €l gercicio de estos derechos no estaran subordinados a ninguna
formalidad ...."

36. Sin embargo, en la primera oracién del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China se
dispone lo que sigue:

"Las obras cuya publicacion o distribucién estan prohibidas por ley no estaran
protegidas por la presente Ley."

37. En consecuencia, este articulo parece negar a las obras prohibidas o no autorizadas la
proteccién que establecen los articulos 10, 46 y 47 de la Ley de Derecho de Autor de China.
Es preciso recordar que el articulo 10 de esa Ley contiene |os derechos enumerados en el Convenio de
Berna, y los articulos 46 y 47 establecen laresponsabilidad civil, administrativay penal por infraccion
del derecho de autor.

38. Por lo tanto, el articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China excluye de la proteccion
del derecho de autor las obras cuya publicacion o distribucion esté prohibida por ley.

39. De cualquier modo, esto no significa que China no tenga, con arreglo a Acuerdo sobre
los ADPIC o a Convenio de Berna, €l derecho de prohibir la publicacion o la distribucién de ciertas
clases de obras. En realidad, € articulo 17 del Convenio de Berna contempla esa posibilidad.

1. CONCLUSION

40. La Argentina espera que las observaciones precedentes resulten Utiles en las deliberaciones
del Grupo Especial y se reserva e derecho de formular otras observaciones en la audiencia
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ANEXO C-2
RESUMEN DE LA COMUNICACION PRESENTADA POR AUSTRALIA
EN CALIDAD DE TERCERO

l. INTRODUCCION

1 En esta comunicacion se trataran algunas cuestiones pertinentes respecto de la interpretacion
de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que estan en litigio. Lacomunicacion se referira:

. a significado de "penaes', "dolosa', "falsificacién de marcas de fébrica o de
comercio", "pirateria lesiva del derecho de autor', "escaa comercid" y
"suficientemente disuasorias' en el articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, y la
natural eza de las obligaciones que crean,;

. al significado de "los circuitos comerciales' en el articulo 46 del Acuerdo sobre
los ADPIC, y su relacion con € articulo 59; y

. a significado de "ninguna formalidad" en el parrafo 2) del articulo 5 del Convenio
de Berna.
2. Australia se reserva su posicion respecto de cualquier cuestion no tratada en esta

comunicacion.
1. EL ARTICULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOSADPIC

3. El articulo 61 obliga: 1) alos Miembros dela OMC a "establecer procedimientos y sanciones
penales a menos para los casos de fasificacion dolosa de marcas de fabrica o de comercio o de
pirateria lesiva del derecho de autor a escala comercia”; y 2) a que "los recursos disponibles
[comprendan] la pena de prision y/o la imposicion de sanciones pecuniarias suficientemente
disuasorias ...". Para comprender |a naturaleza de las obligaciones que €l articulo 61 tiene por objeto
crear se examinard en esta comunicacion, en primer lugar, el significado de "penales’, "dolosa’,

"falsificacion de marcas de fabrica o de comercio”, "pirateria lesiva del derecho de autor", "escala
comercia” y "suficientemente disuasorias’.

4, Australia considera que los "procedimientos penales’ significan procedimientos promovidos
por e Estado o en su nombre' para castigar delitos cometidos contra el bienestar general. Segun la
gravedad del delito, esos procedimientos pueden dar lugar a penas consistentes en la reclusion o una
multa, 0 ambas, aunque en determinadas circunstancias pueden caber otros tipos de penas.

5. Laexpresion "dolosa’, contextualizada, establece que €l alcance del articulo 61 puede abarcar
cualquier acto intencional que tenga por resultado una falsificacion de marcas de fébrica o de
comercio o piraterialesivadel derecho de autor.

0. La "falsificacion de marcas de fabrica o de comercio” no esta definida en el Acuerdo sobre
los ADPIC, pero su significado puede determinarse teniendo en cuenta:

. la naturaleza de las marcas de fébrica 0 de comercio con arreglo a parrafo 1 del
articulo 15 del Acuerdo sobrelos ADPIC;

! Australia toma nota de que en algunos Miembros de la OMC los procedimientos penales pueden
promoverse por "el Estado”, o en su nombre, anivel de entidades regionales.
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. el derecho que debe otorgarse a titular de una marca registrada con arreglo a
parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo sobrelos ADPIC;
. el sentido corriente de la palabra "falsificar", que es el verbo aplicado, en su contexto;
y
. el significado de "mercancias de marca de fébrica o de comercio fasificadas' en la
nota 14 @) del Acuerdo sobrelos ADPIC.
7. A juicio de Australia, la "falsificacion de marcas de fabrica o de comercio" debe entenderse

como la utilizacion no autorizada, en € curso de operaciones comerciales, de cualquier signo o
combinacion de signos que sean idénticos a una marca de fébrica o de comercio registrada o que no
puedan distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, cuando el signo se aplica en relacion con
bienesy servicios paralos cuales la marca esta validamente registrada.

8. La "pirateria lesiva del derecho de autor" no esta definida en el Acuerdo sobre los ADPIC,
pero su significado puede determinarse teniendo en cuenta:

. los derechos que deben concederse respecto de las obras literarias y artisticas de
conformidad con €l Convenio de Berna, en cuanto esta incorporado en el Acuerdo
sobre los ADPIC por efecto del parrafo 1 de su articulo 9;

. los derechos que deben concederse respecto de los programas de ordenador y las
compilaciones de datos de conformidad con el articulo 10 del Acuerdo sobre
los ADPIC;

. los derechos de arrendamiento que deben concederse a menos respecto de los

programas de ordenador y de las obras cinematograficas de conformidad con €l
articulo 11 del Acuerdo sobrelos ADPIC;

. los derechos de los artistas intérpretes o gjecutantes respecto de sus interpretaciones o
gjecuciones de conformidad con € péarrafo 1 del articulo 14 del Acuerdo sobre
losADPIC; de los productores de fonogramas respecto de sus fonogramas de
conformidad con e parafo 2 del mismo articulo; y de los organismos de
radiodifusién respecto de sus emisiones de conformidad con el parrafo 3 del mismo
articulo (los "derechos conexos');

o el sentido corriente del término "pirateria’ en su contexto; y

. el sentido de "mercancias pirata que lesionan €l derecho de autor" en lanota 14 b) del
Acuerdo sobrelos ADPIC.

9. En opinidon de Austraia, la "pirateria lesiva del derecho de autor” se refiere a cualquier
derecho de autor o derecho conexo. La pirateria lesiva del derecho de autor incluye por lo menos la
reproduccion no autorizada y la distribucion no autorizada de copias de materiales amparados por €l
derecho de autor o por un derecho conexo.

10. El articulo 61 se aplica a la fasificacion dolosa de marcas de fabrica o de comercio y ala
pirateria lesiva del derecho de autor "a escala comercial”. Histéricamente se ha entendido que la
"escala comercia", en relacién con la fasificacion o la pirateria, significa en genera un nivel de
actividad referente a mlltiples copias de los signos 0 materiales protegidos, efectuadas con fines de
lucro. Sin embargo, la llegada de la tecnologia digital ha facilitado la copia y la distribucién no
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autorizadas de signos y materiales protegidos, dando lugar a surgimiento de diferentes tipos de
actividades infractoras:

. la que procura un provecho econdémico, como cuando se realizan multiples copias
falsificadas o piratas que se venden con fines de lucro;

. la que procura una ventgja comercial, como cuando una empresa infringe las
condiciones de unalicencia que le permite la utilizacién de un programa de ordenador
excediéndose en e nimero de copias que reaiza o en el nimero de empleados a
guienes da acceso al programa; y

. la que causa un perjuicio importante al titular del derecho de autor, por gjemplo,
cuando se cargan materiales digitalizados amparados por el derecho de autor para
aplicarles tecnol ogias que permiten compartir archivos.

11. No existen definiciones de diccionario que expresamente determinen el significado de "escala
comercia”. Sin perjuicio de ello, Australia sefida que el sentido corriente de la palabra inglesa
"commercial" ("comercia") comprende dentro de su acance cuestiones que afectan a la actividad
comercial con fines de provecho econémico. Australia sefiala igualmente que el sentido corriente de
"scale" ("escald"), en su contexto, comprende un concepto de evaluacion comparativa.

12 A juicio de Audtralia, € sentido corriente individual de las palabras "comercia™ y "escala’
exige que la"escala comercia" se entienda en su contexto en el sentido de que abarca cualquier acto o
conjunto de actos de falsificacidén de marcas de fébrica o de comercio o de piraterialesiva del derecho
de autor gque redunde en detrimento del provecho econémico que obtiene un titular del derecho en €
territorio de un Miembro.? El sentido corriente de las palabras "escala comercial", consideradas en su
contexto, ya sea en formaindividual o conjunta:

o no restringe implicitamente los indicadores que cabe utilizar para evaluar s la
actividad infractora se realiza a escala comercid;

o no impone la exigencia de que quien realiza una actividad infractora obtenga de ella
un provecho econdmico, ni que éste tenga una magnitud determinada;

. tampoco impone que deban existir multiples actos de infraccion.

13. Ademés, teniendo en cuenta los diferentes tipos de actividades infractoras que se han
mencionado, Australia entiende que la cuestion de si lafasificacidn o la pirateria dolosas se realizan o
no "a escala comercial" sdlo pueden determinarse caso por caso en un procedimiento penal en que se
tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes, incluidas las posibles consecuencias de las
tecnologias digitales.

14. Australia considera que la expresion "suficientemente disuasorias', contextualizada, significa
aptas para desalentar firmemente a otras personas de actuar (en determinada forma) debido a las
probables consecuencias de ello.

2 A este respecto, Australia apoya la afirmacion de que ... el concepto de 'escala comercia' alcanza
tanto a quienes participan en actividades comerciales para obtener una 'ganancia financiera en el mercado y que
estan, por definicién, operando a escala comercial, como también a aquellos cuyos actos, cualquiera que sea su
motivo o finalidad, tengan alcance o magnitud suficiente para ser de 'escala comercial' en e mercado
respectivo" (Primera comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 110).
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15. Tras haber examinado el significado de algunos de los términos que figuran en el articulo 61
en su contexto, pasaremos ahora a |la naturaleza de las obligaciones creadas por € articulo 61 del
Acuerdo sobrelos ADPIC.

16. El articulo 61 establece obligaciones extraordinarias para los Miembros en los casos de
medidas destinadas a la observancia respecto de "la falsificacion dolosa de marcas de fébrica o de
comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor a escala comercia"”. Obliga a los Miembros a
hacer objeto de procedimientos y sanciones penales los actos intencionales de falsificacion o pirateria
que afectan sustancialmente a interés econdmico de un titular de derechos respecto de signos o
materiales protegidos en relacion con el territorio del respectivo Miembro.?

17. El articulo 61 obliga a los Miembros a incluir la pena de prisién y/o la imposicién de
sanciones pecuniarias entre los recursos que pueden imponerse mediante un procedimiento penal en
los casos de "falsificacion dolosa de marcas de fébrica o de comercio o de pirateria lesiva del derecho
de autor a escala comercia". El articulo 61 también exige a los Miembros asegurar que las
condiciones de la pena de prisién y los niveles de las sanciones pecuniarias que puedan imponerse
sean adecuados para disuadir de actividades futuras similares. Otro requisito del articulo 61 es que las
sanciones que se impongan sean coherentes con € nivel de las sanciones aplicadas por delitos de
gravedad correspondiente.

18. El articulo 61 crea una obligacion de resultado: es decir, los Miembros deben establecer
sanciones que sean suficientes para desalentar firmemente a las demas personas de realizar actos de
falsificacion dolosa de marcas de fébrica o de comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor a
escala comercial. Ademés, los Miembros deben proceder activamente a enjuiciamiento y castigo de
tales actos, sin lo cual se menoscabaria la eficacia del efecto disuasorio de las sanciones existentes.
Corresponde a Miembro respectivo, teniendo en cuenta las circunstancias reinantes en su territorio,
evauar s las sanciones existentes son 0 no "suficientemente disuasorias’ en e sentido de la
obligacion que le impone € articulo 61. No obstante, queda abierta para los demés Miembros la
posibilidad de impugnar la idoneidad de los recursos de cada Miembro para acanzar el efecto
disuasorio que exige € articulo 61 mediante las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC sobre la
solucién de diferencias.

1. LOS" CIRCUITOSCOMERCIALES' Y EL ARTICULO 59 DEL ACUERDO SOBRE
LOSADPIC

19. El articulo 59 dispone que, en relacién con el movimiento transfronterizo de mercancias, las
autoridades competentes deben estar "facultadas para ordenar la destruccion o eliminacién de las
mercancias infractoras de conformidad con los principios establecidos en el articulo 46 [del Acuerdo
sobre los ADPIC]". En opinién de Australia, los "principios establecidos en el articulo 46" incluyen
la norma de que las mercancias infractoras sean "apartadas de los circuitos comerciaes de forma que
se evite causar dafios a titular del derecho”.

20. El sentido corriente individual de las palabras "channels' (“circuitos') y "commerce'
("comercio") es de alcance suficientemente amplio para que la expresion "los circuitos comerciaes'
deba entenderse en su contexto con el significado de cualquier actividad relacionada con el suministro
o € trasdado de mercancias con fines de provecho econdémico. Esas actividades pueden estar
relacionadas con cualquiera de los aspectos de la cadena de suministro, desde la fabricacion hasta el
punto de venta. Australia sefiala que "los circuitos comerciales’ pueden incluir, por gemplo, Internet
parala distribucién de productos tanto materiales como digitales.

% Australia observa que los Miembros disponen de la posibilidad de establecer normas de proteccion
Mas rigurosas para otros casos de infraccién de derechos de propiedad intelectual con arreglo ala Ultimaoracién
del articulo 61, 0 el parrafo 1 del articulo 1, del Acuerdo sobrelos ADPIC.
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21. Australia sefiala que la primera oracion del articulo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC exige
gue las autoridades judiciales de los Miembros estén facultadas "... para impedir que los productos
importados gque infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su
jurisdiccion, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos'. En opinion de
Australia, esta obligacién determina que, como requisito minimo, se considere gque los limites de "los
circuitos comerciales’ en relacion con € territorio de un Miembro comienzan "inmediatamente
después del despacho de aduana’.

22. La interpretacion de "los circuitos comerciadles' con el significado de cualquier actividad
relacionada con el suministro o el traslado de mercancias con fines de provecho econémico dentro del
territorio de un Miembro es coherente con la Ultima oracion del articulo 46, que se refiere a las
obligaciones de los Miembros en relacion con la actividad infractora dentro de su territorio. El hecho
de que la simple retirada de la marca de fabrica o de comercio falsificada baste muy pocas veces para
gue pueda permitirse la colocacion de las respectivas mercancias en "los circuitos comerciales'
confirma el alcance del significado que corresponde dar a esta expresion. Tales mercancias todavia
pueden causar dafio a titular del derecho en el territorio del Miembro, por eemplo a saturar €
mercado y reducir la demanda del articulo auténtico.

23. Ademas, Australia considera que la Ultima oracion del articulo 59 confirma su punto de vista
sobre € significado que tiene en el articulo 46 la expresion "los circuitos comerciales’. Salvo en
circunstancias excepcionales, los Miembros estan obligados a no permitir que las mercancias
infractoras se reexporten en € mismo estado; pero no estdn impedidos, por gemplo, de permitir la
reexportacion de las mercancias infractoras de las que se ha retirado un signo falsificado.
Ladiferencia entre las obligaciones de los Miembros respecto del trato que han de dar a las
mercancias segln que se trate de proceder respecto de mercancias infractoras dentro del territorio del
Miembro o en la frontera corresponde a hecho de que |as mercancias reexportadas no estén entrando
en "los circuitos comerciales' del territorio de ese Miembro.

24, Teniendo en cuenta los principios establecidos en el articulo 46, € articulo 59 abligaaque las
autoridades aduaneras de los Miembros u otras autoridades competentes que se ocupen de las medidas
en frontera estén facultadas para ordenar la destruccion de las mercancias infractoras, de forma que se
evite causar darios a titular del derecho en "los circuitos comerciales’.

25. El articulo 59 exige, en efecto, que las autoridades competentes de los Miembros puedan
ordenar que las mercancias infractoras sean destruidas o se proceda de tal modo que se las aparte de
"los circuitos comerciales' del territorio del Miembro. Tales métodos de eliminacién pueden incluir
el reciclado o la donacion a una entidad de beneficencia existente en € territorio del Miembro,
siempre que €ello no haga probable que las mercancias infractoras entren en "los circuitos
comerciaes'.

V. SIGNIFICADO DE "NINGUNA FORMALIDAD" EN EL PARRAFO 2 DEL
ARTICULO 5DEL CONVENIO DE BERNA

26. En virtud del parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros delaOMC
estan obligados a cumplir €l parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de Berna. Esta Ultima disposicion,
en la parte pertinente, establece que "[€]l goce y €l gercicio de estos derechos no estaran
subordinados a ninguna formalidad; ...".

27. El parrafo 2 del articulo 5 prohibe que el goce y el gercicio de los derechos respecto de las
obras protegidas se subordine a cualquier procedimiento judicial o administrativo previo, como €
registro de la obra o la aprobacién de su contenido. Australia sefida, sin embargo, que el articulo 17
del Convenio de Berna reserva expresamente alos Miembros el derecho de permitir, vigilar o prohibir
lacirculacién, larepresentacion, la exposicion de cualquier obra o produccion.
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ANEXO C-3
DECLARACION ORAL DE AUSTRALIA
1 Muchas gracias por esta nueva oportunidad que se nos da para exponer |os puntos de vista de
Australia sobre las cuestiones planteadas en esta diferencia.
2. Este Grupo Especia tendra que aclarar por primera vez varias de las disposiciones del

Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la observancia de conformidad con las normas usuales de
interpretacion del derecho internacional publico segin lo que dispone el parrafo 2 del articulo 3
del ESD. A este respecto, Australia sefidla que el Organo de Apelacion ha observado lo siguiente:

"... El sentido corriente de una expresion de un tratado tiene que establecerse segiin
las circunstancias propias de cada caso. Un aspecto importante es que el sentido
corriente de un término de un tratado debe verse alaluz de la intencion de las partes
'seglin se exprese en las palabras que utilizaron a la luz de las circunstancias que las
rodeaban."*

3. Australia ha expuesto en su comunicacion escrita sus puntos de vista sobre la debida
interpretacion de algunas de las expresiones de la disposicion en litigio.

4, En particular, Australia ha sefidlado que €l articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC establece
obligaciones mas gravosas con respecto a "la falsificacion dolosa de marcas de fébrica o de comercio
o pirateria lesiva del derecho de autor a escala comercial”. Australia no considera que el acance de
las obligaciones de los Miembros respecto de tales actividades esté limitada, o atenuada en alguna
forma, por €l parrafo 1 del articulo 1 o el parrafo 5 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Estas disposiciones se refieren a los derechos de los Miembros en relacion con e método de
aplicacion de las obligaciones que el Acuerdo les impone, pero no afectan a la naturaleza de las
obligaciones de los Miembros impuestas por e articulo 61 (o, desde luego, por cualquier otra
disposicion).

5. Australia respondera con sumo placer, por supuesto, a cualquier pregunta que desee formular
el Grupo Especial.

! Informe del Organo de Apelacion, CE - Trozos de pollo, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/ABIR,
parrafo 175.
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ANEXO C-4

RESUMEN DE LA COMUNICACION PRESENTADA POR EL BRASIL
EN CALIDAD DE TERCERO

l. INTRODUCCION

1 Las observaciones del Brasil en esta diferencia se presentardn en vista de sus intereses
sistémicos respecto de las cuestiones planteadas por las partes y las constataciones que haya de
desarrollar el Grupo Especial. Puesto que se trata de la primera diferencia relativa a la Parte 111 del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con € Comercio
(el "Acuerdo sobre los ADPIC"), las conclusiones de este Grupo Especial podrian tener una
importante repercusion en €l equilibrio de derechos y obligaciones intrinseco del Acuerdo sobre
losADPIC. EIl Brasil estima que ningin elemento de esta diferencia debe aterar e equilibrio
cuidadosamente negociado del Acuerdo sobre los ADPIC ni ampliar su acance actual.

M. ARGUMENTACION
A. CONSIDERACIONES SOBRE LAS FLEXIBILIDADES DEL ACUERDO SOBRE LOSADPIC

2. En su Primera comunicacion escrita, los Estados Unidos optan por un criterio selectivo
respecto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que parece desconocer salvedades de
alcance general como las del parrafo 1 del articulo 1, los articulos 7 'y 8, € parrafo 5 del articulo 41y
el preambulo mismo, que establecen el marco genera dentro del cual estd destinado a aplicarse €l
Acuerdo sobrelos ADPIC.

3. Ademés, los Estados Unidos procuran en apariencia, en este caso mediante la utilizacién del
mecanismo de solucion de diferencias de la Organizacion Mundia del Comercio ("OMC"), ampliar €l
alcance de ciertas expresiones y disposiciones del tratado, sugiriendo que el Grupo Especia deberia
adoptar interpretaciones de su texto que tienden a expandirlo, efectuando extrapolaciones de su
alcance actua e invadiendo el margen que corresponde a los Miembros para la reglamentacion de
esos pormenores a través de su legislacion nacional. Desde el punto de vista sistémico, esto suscita
varias preocupaciones, en particular paralos Miembros en desarrollo.

4, Las interpretaciones y los umbrales que los Estados Unidos piden a Grupo Especia que
adopte parecen destinados a alterar €l alcance del Acuerdo sobre los ADPIC, eliminado flexibilidades
gue fueron incorporadas en é deliberadamente por una decisién de los Miembros y que constituyen
parte integrante del proceso de negociacion y de los resultados convenidos del todo Unico acordado en
la Ronda Uruguay. A juicio del Brasil, la funcion del Grupo Especia consiste en aclarar las
disposiciones vigentes, conforme a la disposicion y limitacion del parrafo 2 del articulo 3 del
Entendimiento sobre Solucion de Diferencias ("ESD"), y no ir mas lejos completando y estableciendo
parametros que deliberadamente no se establecieron en el Acuerdo sobre los ADPIC, precisamente
porque se los degjé librados a que las legislaciones nacionales los definieran a la luz de las
especificidades propias de cada Miembro.

5. Cuando e Acuerdo sobre los ADPIC no resuelve determinadas cuestiones o no define més
precisamente determinadas expresiones, ello se debe a que los Miembros asi se lo propusieron. Desde
el punto de vista del Brasil, la aceptacion de ciertos argumentos de los Estados Unidos supondria
ampliar las actuales obligaciones que el Acuerdo sobre los ADPIC impone alos Miembros. El Grupo
Especiad no debe admitir argumentos que estan basados en extrapolaciones o interpretaciones
expansivas del texto negociado del Acuerdo sobre los ADPIC, y debe realizar todos los esfuerzos
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posibles para mantener la integridad global del Acuerdo, incluyendo su equilibrio de derechos y
obligacionesy las flexibilidades que tiene incorporadas.

6. La premisa fundamental y general que impregna el Acuerdo sobre los ADPIC es €l parrafo 1
de su articulo 1, en virtud del cual los Miembros: i) no estén obligados a establecer en su legislacién
una proteccion mas amplia que la exigida por €l Acuerdo; y ii) pueden establecer libremente el
método adecuado para aplicar las disposiciones del Acuerdo en el marco de su propio sistema y
préctica juridicos. Siguiendo lineamientos andlogos, €l parrafo 5 del articulo 41 establece también
que la Parte |11 no impone ninguna obligacién de instaurar un sistema judicia parala observancia de
los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicacién de la legislacion en
general.

7. En el Acuerdo sobrelos ADPIC € concepto de las medidas de "observancia' debe entenderse
-en grado considerable- en el sentido de poner al alcance de los interesados procedimientos "justos y
equitativos', que tienen lugar integramente en el ambito y el régimen de lalegislacion nacional de los
Miembros. En consecuencia, la posicién del Brasil es que la tarea del Grupo Especial debe consistir
en andlizar el cumplimiento por China de las normas minimas incorporadas en € Acuerdo sobre
los ADPIC, absteniéndose de aplicar sus disposiciones sin considerar debidamente el contexto general
del Acuerdo, su objeto y fin y sus flexibilidades. Estos elementos decisivos deben tenerse en cuenta
porque el propio Acuerdo sobre los ADPIC reconoce que la aplicacion del tratado: i) no tiene lugar
en el vacio ni en un espacio juridico, econémico o social Gnico y uniforme?, lo que indica que la
aplicaciéon del Acuerdo sobre los ADPIC debe ajustarse a las especificidades del contexto nacional,
con sujecién unicamente a la compatibilidad con las disposiciones del tratado; y ii) esta enmarcada
por los principios, normas, disciplinas, excepciones, limitaciones y flexibilidades de caracter general
gue dispone el Acuerdo. Ello estd en conformidad con la naturaleza territorial de los derechos de
propiedad intelectual y la soberania de los Estados a los efectos de legislar e imponer la observancia
delas normas.

8. Por consiguiente, al analizar las medidas de China en relacién con € Acuerdo sobre
los ADPIC, el Grupo Especia no debe perder de vista que China: i) no esta obligada a otorgar una
proteccion més amplia que la prevista en el Acuerdo; i) tiene la facultad discrecional de escoger -en
vista de su sistema y su préactica juridicos- el método adecuado para aplicar las disposiciones del
Acuerdo sobre los ADPIC; v iii) tampoco esta obligada a instaurar un sistema judicial para la
observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicacion de su
legislacion en general.

B. EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC NO SE REFIERE UNICAMENTE A LA PROTECCION Y
OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

9. La argumentacion de los Estados Unidos parece sostener que € Acuerdo sobre los ADPIC se
refiere en su totalidad (o Unicamente) a la proteccion de los derechos de propiedad intelectual. Esto
representa una verdad a medias.

10. Con una perspectiva mas amplia, €l Acuerdo sobre los ADPIC no trata exclusivamente de la
proteccion de los derechos de propiedad intelectual. Esta basado en varios equilibrios, uno de cuyos
elementos es la proteccion de los derechos de propiedad intelectual. De hecho, son igualmente parte
integrante del Acuerdo sobre los ADPIC disposiciones referentes a desarrollo, la competencia, la
transferencia de tecnologia, limitaciones y excepciones a los derechos, flexibilidades y un nivel
meti cul osamente negociado de "permisividad juridica’ en materias en que los Miembros retienen su
margen de politicalegidativa.

! Acuerdo sobre los ADPIC, parrafo 2 del articulo 41y articulo 42.
2 Articulos 7'y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC.
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11. Uno de los motivos de esa estructura es la naturaleza peculiar de los derechos de propiedad
intelectual. Por regla general, la propiedad intelectual esta protegida por un vasto conjunto de leyes
nacionales, que comprenden procedimientos civiles, administrativos y penales, en que la legislacién
interna de los Miembros desempefia un papel fundamental. A esto se debe que € Brasil, ya desde la
primeras etapas de las negociaciones, adoptara la posicion de que las medidas de un nuevo acuerdo
referentes a la observancia deberfan tomar la forma de principios generales’ y "deberia tenerse
plenamente en cuenta la naturaleza especifica de los derechos de propiedad intelectual, en cuanto
son ... susceptibles de regulacion en las legislaciones (...). Deberia aceptarse, en principio, €l
reconocimiento de las circunstancias geograficas, politicas, juridicas y econdmicas, entre otras, en las
gue se aplican los sistemas de observancia de los paises. Especiamente, deberian reconocerse las
dificultades de los paises en desarrollo en lo que respecta al cumplimiento de sus posibles
obligaciones. Los compromisos a los que se pueda llegar finalmente no deberian imponer una carga
sustancial excesiva a los organismos encargados de hacer respetar los derechos de propiedad
intelectual en dichos paises."*

12. Desde el punto de vista del Brasil: i) el mandato con arreglo a cual se negocié el Acuerdo
sobre los ADPIC; ii) lagran divergencia de puntos de vista que se registroé durante esas negociaciones
acerca del acance que deberia tener e nuevo acuerdo; v iii) la necesidad de reconocer las
especificidades de los paises y de preservar € carécter singular de la proteccién de los derechos de
propiedad intelectual dieron lugar a que se concibiera un instrumento multilateral que puede
caracterizarse como un "acuerdo marco".

13. No es otra la razon por la que el Acuerdo sobre los ADPIC -y especialmente su Parte |11-
contiene disposiciones que no siempre son estrictas ni prescriptivas. Por el contrario, contiene
flexibilidades incorporadas en el texto, que permiten a los Miembros aplicar el Acuerdo a través de
medidas discrecionales en € plano nacional. Asi, la falta de definicion de ciertos conceptos
mencionados en el Acuerdo sobre los ADPIC -como los de "escala comercial”, "pirateria lesiva del
derecho de autor" o "fasificacion de marcas de fabrica o de comercio”- no fue involuntaria
Su ausencia debe interpretarse alaluz de | as flexibilidades que € Acuerdo sobre los ADPIC autoriza.
Al tratarse de un instrumento de "normas minimas", los Miembros no tienen ninguna obligacion, en
virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, de adoptar niveles de proteccién mas elevados.

14. En otras palabras, el Brasil considera que las alegaciones planteadas en la presente diferencia
y las disposiciones a que se refieren -es decir, el parrafo 1 del articulo 9, €l articulo 14, €l parrafo 1 del
articulo 41 y los articulos 46, 59 y 61- deben analizarse alaluz de los principios y disposiciones de
alcance genera que rigen el Acuerdo sobre los ADPIC. Las obligaciones especificas que invocan los
Estados Unidos forman parte del equilibrio global negociado por los Miembros y estan sujetas a los
demas aspectos de |os derechos de propiedad intel ectual.

C. LAS NORMAS MINIMAS DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC PARA LOS UMBRALES CON
RESPECTO A LASMEDIDAS PENALES

1. Alcancedela" escala comercial" en €l articulo 61 del Acuerdo sobrelos ADPIC
15. Tanto los Estados Unidos como China han identificado dos elementos pertinentes respecto de
la definicion de la expresion "escala comercia™: la motivacidn del agente (elemento subjetivo) y la

cantidad o valor de las mercancias (elemento objetivo).

16. El criterio de los Estados Unidos parece ser que en caso de manifestarse cualquiera de estos
elementos en relacion con la "falsificacion dolosa de marcas de fabrica o de comercio o pirateria

® Primera comunicacion escrita de China, parrafo 93, nota 97.
* China - Prueba documental 53.
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lesiva del derecho de autor”, la conducta debe ser objeto de procedimientos y sanciones penales.
China discrepay parece alegar que el elemento subjetivo, es decir, la motivacion del agente, no cuenta
a este respecto.

17. El Brasil desea exponer un tercer criterio posible. En primer lugar conviene recordar una vez
més que €l Acuerdo sobre los ADPIC establece normas minimas que los Miembros deben adoptar
para la observancia de |os derechos de propiedad intelectual. En opinion del Brasil, tanto €l elemento
subjetivo como el objetivo son pertinentes para la determinacion de las conductas que € Acuerdo
sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a tipificar como delitos. La redaccion del
articulo 61 parece degjar muy poco margen para € argumento de que la motivacién del agente debe
bastar por si sola para que su conducta deba considerarse "falsificacion dolosa de marcas de fabrica o
de comercio o pirateria lesiva del derecho de autor a escala comercial”. Por un lado, la palabra
"escala' evoca forzosamente conceptos como los de "orden de magnitud® o "parametros
cuantitativos'. La disposicion no debe interpretarse en el sentido de que exige a los Miembros de
laOMC tipificar como delito la infraccién con animo de lucro que supone la posesién o la venta de
cualquier cantidad de mercancias falsificadas o piratas. Tanto el texto del articulo 61 como la historia
de su negociacion indican gue lainfraccion con animo de lucro de magnitud no significativa no forma
parte del universo de comportamientos que el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a tipificar como
delitos.

18. Por otro lado, la expresion "escala comercial" tampoco puede interpretarse verosimilmente en
el sentido de que incluye lainfraccién no comercial, en gran escala, del derecho de autor o de marcas
de fébrica o de comercio. El Grupo Especia no debe adoptar una interpretacion del articulo 61 que
no tenga en cuenta el término "comercia" y que no seria fiel a texto de la disposicion. La palabra
"comercia" no puede entenderse debidamente sin considerar como corresponde la idea de beneficio.
El propdsito de obtener un provecho econdmico es medular en su significado y no debe ser
desatendido.

19. En conclusién, € Brasil considera que € articulo 61 establece una norma minima con dos
aspectos en que debe tenerse en cuenta tanto e elemento subjetivo como €l objetivo. Lo que exige €
articulo 61 es que los Miembros de la OMC establezcan procedimientos y sanciones penales a menos
paralas infracciones dolosas de marcas de fabrica o de comercio o del derecho de autor que supongan
una motivacion con animo de lucro y cantidades significativas de mercancias infractoras. Desatender
cualquiera de las palabras "escald" o "comercia" no estaria apoyado por € "principio de efecto util"
con arreglo a cual debe darse significado y efecto a todos |os términos de un tratado.’

2. Caracter disuasorio delosrecursos

20. Tanto los Estados Unidos como China parecen restringir la discusion acerca de las sanciones
a la idoneidad de los umbrales a los efectos del enjuiciamiento pena y la pena de prision.
Sin embargo, €l propio texto del articulo 61 pone de manifiesto que la pena de prisién no es méas que
una de las sanciones que pueden establecerse y que deben ser aptas para disuadir de la conducta
ilicita

21. Puesto que la segunda oracién del articulo 61 incluye la "imposicién de sanciones
pecuniarias’ como uno de los recursos posibles respecto de las conductas que los Miembros de
laOMC estan obligados a tipificar como delitos, cabe aducir que la cuestion esencial referente a las
infracciones de bajo nivel, con independencia de la definicion formal que cada Miembro adjudique a

® Véase, por ejemplo, informe del Organo de Apelacién, Japén - Bebidas alcohdlicas |I,
WT/DSB/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS1VAB/R, paginas 14 y 15; e informe del Grupo Especial, Estados
Unidos - Gasolina, WT/DS2/R, péagina 27.
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los procedimientos aplicados (penales o administrativos), consiste en determinar si los recursos
establecidos disuaden o no de nuevas infracciones.

22, El Brasil entiende que, con arreglo a este razonamiento, €l Grupo Especia deberia incorporar
en su andlisis un examen: primero, acerca de si las sanciones pecuniarias y demés recursos
establecidos por la legislacién de China para la falsificacion dolosa de marcas de fabrica o de
comercio y la pirateria lesiva del derecho de autor son o no aptos para desalentar de la comision de
nuevas infracciones; y en segundo lugar, acerca de si los recursos diferentes de la pena de prision
establecidos para la falsificacion de marcas y la pirateria del derecho de autor son 0 no similares alas
sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente.

23. El articulo 61, y la Parte |1l del Acuerdo sobre los ADPIC, tienen por objetivo en Ultima
instancia que se protejan los derechos de propiedad intelectual. Si la proteccion se obtiene mediante
recursos que son menos gravosos y socialimente menos perturbadores que la pena de prision, no
tendria ninglin sentido obligar a los Miembros a rebautizar sus procedimientos, y considerar que no
cumplen las disposiciones, simplemente porque en su ordenamiento juridico hubiera ciertos recursos,
prescritos por la OMC, establecidos en virtud de disposiciones que en e plano interno se calificaran
como administrativos (y no penales).

D. LAS NORMAS MINIMAS DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC ACERCA DE LA ELIMINACION DE
LASMERCANCIAS INFRACTORAS

1 Principios del articulo 46 incorporados en € articulo 59

24, A juicio del Brasil, e articulo 59, interpretado junto con el articulo 46, establece la obligacion
de que los Miembros de la OMC otorguen a sus autoridades competentes la facultad de eliminar las
mercancias infractoras apartandolas de los circuitos comerciales u ordenen su destruccion. El tratado
no establ ece que esa facultad deba ser incondicional.

25, Debe destacarse, ademés, que el articulo 46 indica que se debe evitar causar dafios d titular
del derecho. Esta disposicion no debe interpretarse en el sentido de que obliga a los Miembros de
laOMC aasegurarse de que € titular del derecho no sufra jamas absol utamente ninglin dafio derivado
de la eliminacién de las mercancias infractoras. Lo que exige es que las mercancias infractoras sean
eliminadas en una forma que guarde proporcion con € objetivo de evitar que se causen dafios al titular
del derecho.

26. Por lo tanto, ademas de los métodos de eliminacion indicados en la primera oracion del
articulo 46, esta permitido a los Miembros de la OMC recurrir a un conjunto no especificado de
posibilidades de eliminacion que pueden autorizarse, siempre que: primero, la opcién por la
eliminacion se emplee de forma gque se evite causar dafios al titular del derecho; y, en segundo lugar,
"[e]n cuanto a las mercancias de marca de fébrica o de comercio fasificadas, la simple retirada de la
marca de fébrica o de comercio apuesta ilicitamente no bastarg, salvo en casos excepcionales, para
gue se permita la colocacion de los bienes en los circuitos comerciales'.

27. A la luz de lo anterior, €l Brasil plantea respetuosamente que los Miembros de la OMC
pueden permitir que sus autoridades competentes permitan la colocacién de mercancias infractoras en
los circuitos comerciales siempre que: &) esas autoridades también dispongan de la facultad de
destruir esas mercancias o apartarlas de los circuitos comerciales, b) las autoridades eviten causar
dafios al titular del derecho, con independencia de que las mercancias infractoras se cologquen en los
circuitos comerciales o se aparten de €ellos; y ¢) se observe la limitacion establecida en la Ultima
oracion del articulo 46.
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2. Facultad condicional de ordenar la destruccion de mer cancias infractoras

28. En esta diferencia los Estados Unidos parecen equiparar la "facultad de destruir” con la
"obligacion de destruir" y sin embargo definen la "facultad" en e sentido de que exige un grado
considerable de discrecionalidad. De hecho, los argumentos de los Estados Unidos respecto de esta
cuestion parecen un tanto paradgjicos. En general, cuanto menor sea la discrecionalidad de que goza
un agente publico, mas se aproximaran sus facultades a una obligacion juridica. A la inversa, una
mayor discrecionalidad significa que la autoridad cuenta con mayor margen de libertad para optar, a
laluz de circunstancias especificas, por no seguir la conducta prescrita.

29. El Brasil sefiala, sin embargo, que la "discrecionalidad" y la "facultad" no son sinénimos, ni
tampoco es la primera una condicion de la segunda. Los actos no discrecionales de los agentes
publicos también pueden considerarse derivados de las facultades que tienen en virtud de la ley.
Desde el punto de vista del derecho administrativo, |os actos discrecionales y los no discrecionales se
encuentran igualmente dentro del alcance de las facultades publicas y en dltima instancia emanan de
la Constitucién del respectivo Miembro.

30. Los hechos expuestos por ambas partes parecen sugerir que el organismo competente de
China tiene la facultad, aunque condicional, de ordenar la destruccion de las mercancias infractoras
confiscadas. A juicio del Brasil, aunque fuera minimo el grado de discrecionalidad, iguamente
existiria la facultad de destruir las mercancias, siempre que asi estuviese establecido en las normas
legales correspondientes. El grado de discrecionalidad de que gozan las autoridades competentes,
junto con las eventuales condiciones impuestas a la aplicacién de sus facultades, no se refieren a la
existencia misma de la facultad, sino alaforma en que se lagerce. El articulo 59 del Acuerdo sobre
los ADPIC no prescribe: i) cudles autoridades competentes deben ser titulares de la facultad
mencionada; ni ii) en qué forma exacta debe gjercerse esa facultad. Ello es asi porque € Acuerdo
dejo librada a los Miembros la flexibilidad necesaria para determinar la forma en que ha de aplicarse
esadisposicion, alaluz delalegislacion y la préctica nacionales respectivas.

[I. CONCLUSION
31. El Brasil agradece esta oportunidad de formular sus observaciones sobre algunos de los

problemas planteados en estas actuaciones, y confia en que los puntos de vista expuestos en su
comunicacion ayuden a Grupo Especia en su decision.
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ANEXO C-5
DECLARACION ORAL DEL BRASIL
1 El Brasil aprecia esta oportunidad de exponer su declaracion oral en calidad de tercero en

estas actuaciones. En la comunicacion que presentd en ese caracter, el Brasil hizo hincapié en la
trascendencia sistémica de esta diferenciay expuso sus puntos de vista acerca de laimportancia de los
principios y las flexibilidades de alcance general que rigen el sistema de proteccion de la propiedad
intelectual en laOMC. Ademas, en la comunicacion del Brasil se analizaron problemas relacionados
con las normas minimas del Acuerdo sobre los ADPIC acerca de los umbrales para los
procedimientos y sanciones penales y sobre la eliminacién de las mercancias infractoras.

2. El Brasil tratard en su declaracion oral un aspecto de la presente diferencia que no fue tratado
en nuestra comunicacion escrita: el concepto de la "proteccién automatica e inmediata del derecho de
autor" gue supuestamente dispone el Convenio de Berna para la proteccién de las obras literarias y
artisticas.

3. Antes de referirme a la cuestion de la "automaticidad”, permitaseme formular ante todo una
observacién general sobre un comentario hecho por los Estados Unidos en su Primera comunicacion
escrita. En el parrafo 195, los Estados Unidos afirman que "€l derecho de autor surge inmediatamente
con la creacion de una obra'. El Brasil opina que esta afirmacion debe interpretarse con cautela, ya
que da la falsa impresion de que la protecciéon del derecho de autor es incondicional y absoluta y
depende de un Unico factor exclusivo: lacreacién de unaobra. No esasi.

4, El derecho de autor puede no surgir inmediatamente con la creacién de una obra. De hecho,
los paises pueden (y a veces lo hacen) supeditar a condiciones el otorgamiento de la proteccion del
derecho de autor. El parrafo 2) del articulo 2 del Convenio de Berna, por g emplo, permite que la
legislacion nacional prescriba que la proteccién se otorgue desde la fijacion en un soporte material, y
no desde la creacion de la obra.

5. Hecha esta puntualizacion, el Brasil desea centrar su declaracion en e concepto de que la
proteccioén, a pesar de surgir "con la creacion de una obra' (entendido esto con la salvedad anterior)
no se manifiesta en el vacio, por una aplicacién automética del Convenio de Berna por si solo y con
independencia de lalegislacion nacional de |os paises.

6. Los Estados Unidos sostienen que, con arreglo a parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de
Berna, una obra adquiriria la proteccion del derecho de autor "inmediatay autométicamente".* China,
asu vez, no controvierte esa caracterizacion. Mas bien la complementa a decir que en el régimen de
su Ley de Derecho de Autor, "en total cumplimiento del parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de
Berna, e derecho de autor surge automaticamente y se reconoce sin ninguna formalidad
administrativa’'.?

7. China ha basado expresamente e concepto de "automaticidad" de los derechos, no
directamente en el Convenio de Berna, sino en su propia ley nacional: "en el régimen de laley de
China'.®> En cambio, las referencias de los Estados Unidos a carécter automéatico e inmediato de los
derechos son de indole general, preparando € camino para una interpretacion segun la cua el
Convenio de Berna dispone derechos autométicos e inmediatos, con independencia de la legislacion
nacional.

! Primera comunicacién escrita de los Estados Unidos, parrafo 195.
2 Primera comunicacion escrita de China, parrafo 253 (sin cursivas en el original).
® Primera comunicacion escrita de China, parrafos 237 y 245.
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8. El Brasil estaria de acuerdo con los Estados Unidos en que la proteccion de las obras literarias
y artisticas, con arreglo a Convenio de Berna, no debe supeditarse a "formalidades'; pero no puede
admitir el criterio de que el Convenio de Berna prescribe que e derecho de autor haya de surgir
"autométicamente” e "inmediatamente”, con independencia de 1o que dispongan sobre la cuestion las
leyes nacionales de cada pais.’

9. El Brasil discrepadetal caracterizacion. El texto del Convenioy la historia de su negociacion
prueban claramente que €l principio de proteccion automatica, segin lo define la Organizacion
Mundia de la Propiedad Intelectual, debe entenderse y limitarse en funcién del hecho de que la
proteccion del derecho de autor no se supedita a cumplimiento de ninguna formalidad®, como el
registro, depésito, etc.® El Convenio de Berna no establece tal "automaticidad”. De hecho, ninguno
de sus articul os sustantivos contiene la palabra "automético” ni ninguna de sus formas derivadas.

10. Muy por el contrario: en esta misma Organizacion y en otros lugares, los propios Estados
Unidos han afirmado categdricamente, en multiples oportunidades, que la "automaticidad", en las
cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, es contraria a "la idea fundamental de que los
derechos de propiedad intelectual son territorialesy que esos derechos han de establecersey afirmarse
en el marco de las leyes del pais donde se busca la proteccion”.” En términos coherentes con estos
lineamientos, el Director de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ha declarado lo
siguiente:

"No existe ninguna clase de 'derecho de autor internaciona’ que protga
automaticamente las obras de los autores en paises de todo € mundo. Por €
contrario, la proteccion del derecho de autor es de naturaeza 'territoria’, o que
significa que la proteccion del derecho de autor depende de la legislacion del pais en
que se procura obtener |a proteccion."®

11. En consecuencia, a juicio del Brasil el Grupo Especial no deberia coincidir con las partes en
su interpretacion del parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de Berna en cuanto las partes dan por
supuesta la posibilidad de que existan derechos "autométicos e inmediatos' emanados del Convenio
con independencia de |o que pueda disponer lalegislacion nacional. Como ya se haindicado, procede
la misma cautela a tratar la afirmacion de que "el derecho de autor surge inmediatamente con la
creacion de unaobra'.?

12. Con esto damos por concluida la declaracion oral del Brasil. Responderemos con sumo
placer a cualquier pregunta que el Grupo Especia desee formular.

* Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 195-225.

® Véase http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html#f2, consultado por Gltima vez
el 8 de abril de 2008.

® Véase OMPI, Handbook on Intellectual Property (en inglés), en:  http://www.wipo.int/about-
ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf#berne, consultado por Ultimavez el 8 de abril de 2008.

" Véase la intervencion de los Estados Unidos en el Consgjo de los ADPIC en Sesion Extraordinaria,
documento TN/IP/M/14.

8 V/éase http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/copyright/copyrightrefresher.htm, consultado por
ultimavez el 8 de abril de 2008.

° Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 11y 195.
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ANEXO C-6

RESUMEN DE LA COMUNICACION PRESENTADA POR EL CANADA
EN CALIDAD DE TERCERO

l. INTRODUCCION

1 El Canada participa en estas actuaciones debido a su papel de importante productor de
propiedad intelectual y por su interés sistémico en la interpretacion del Acuerdo sobre los ADPIC.
El Canada sostiene la posicion de que: 1) el Cédigo Penal de Chinay sus interpretaciones judiciales
de diciembre de 2004 y abril de 2007 son incompatibles con el articulo 61 y el parafo 1 del
articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC; 2) € articulo 27 del Reglamento sobre proteccion en
aduana de los derechos de propiedad intelectual y el articulo 30 de las Medidas de Aplicacion, de
China, son incompatibles con los articulos 46 y 59 del Acuerdo sobrelos ADPIC; y 3) las medidas de
China gue deniegan la proteccién del derecho de autor para las obras cuya publicacién o distribucion
no haya sido autorizada en China son incompatibles con el parrafo 1 del articulo 9, €l articulo 14, €
parrafo 1 del articulo 41y el articulo 61 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

A. UMBRALES CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES
1 Primeraoracion del articulo 61 del Acuerdo sobrelos ADPIC
2. El Codigo Pena de China, conforme a su interpretacion judicial, es incompatible con la

primera oracion del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Fija umbrales arbitrarios que dan por
supuesto en forma incorrecta que la expresion "escala comercial" significa una produccion industrial
en gran escala. Puesto que los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC no emplearon esta expresion,
cabe deducir que laexpresion "escala comercia" tiene un significado més amplio.

3. La expresion "escala comercial" se refiere alafasificacion y la pirateria realizadas con fines
de lucro. Estainterpretacion da significado tanto ala palabra " comercia"” como ala palabra"escala’.
Reconoce que € lucro constituye el objetivo del comercio y puede lograrse reproduciendo o
vendiendo grandes cantidades, o reproduciendo o distribuyendo pequefias cantidades con margenes
elevados, en muchos casos utilizando ordenadores portétiles. No hacen falta fabricas con montgje en
cadena. China pasa por alto estas realidades econdémicas vinculando la expresién "escala comercial”
con la produccion aescalaindustrial.

4, La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual ha indicado que la cantidad y el
propésito de obtener un beneficio son factores que deben tomarse en consideracion al determinar si la
falsificacion o la pirateria son o no de escala comercial. Los umbrales cuantitativos arbitrarios fijados
por China no degjan a las autoridades discrecionalidad alguna para efectuar una determinacion
cualitativa basada en las circunstancias de cada caso.

5. La persona que reproduce o distribuye deliberadamente cientos de copias fasificadas o
piratas con miles de ddlares de ingresos por ventas y beneficio incurriria, con cualquier criterio
objetivo, en una infraccion a escala comercial, sobre todo en China, donde €l producto interno bruto
por habitante solo alcanza a 2.500 ddlares EE.UU. y 57 millones de personas ganan menos
de 125 dblares por afio. Sin embargo, e articulo 217 del Cdodigo Pena de China, segin la
interpretacion judicial de abril de 2007, por giemplo, sblo permite que las autoridades de China
apliquen procedimientos y sanciones penales cuando las ganancias ilegales excedan de 30.000 RMB
(4.155 dolares EE.UU.), e volumen de negocio ilegal exceda de 50.000 RMB (6.925 délares
EE.UU.), se hayan reproducido y distribuido més de 500 copias pirata, 0 existen "otras circunstancias
de caréacter grave' de naturaleza indeterminada. La persona sorprendida con 499 copias pirata con un
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valor de 49.999 RMB (6.924 ddlares) -més dinero que todo € que gana en un afio la mayoria de los
chinos- no puede ser enjuiciada en China.

6. Como los umbrales establecidos por China estan destinados a aplicarse cumul ativamente, las
autoridades chinas tendrian que hacer un seguimiento de las existencias, laidentidad y las actividades
de cada personay compartir informacion entre las distintas jurisdicciones del pais. Sabiendo esto, los
infractores pueden eludir la ley teniendo un maximo de 499 copias pirata con un valor no superior
a49.999 RMB en diversos lugares o en distintos momentos. De este modo, |os umbrales fijados por
China pueden facilitar involuntariamente lainfraccion dolosa a escala masiva.

7. El Canada comprende la preocupacion de China por la escasez de sus recursos destinados a la
observancia; pero la primera oraciéon del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC no llega d
extremo de obligar a los Miembros a instaurar procedimientos penales en todos los casos de
falsificacion dolosa de marcas o pirateria lesiva del derecho de autor a escala comercial.
Laobligacién que impone a los Miembros es estar por 1o menos en condiciones de proceder
penalmente en tales casos. El problema que plantean los umbrales de China es que impiden por
completo que las autoridades del pais g erzan nunca facultades discrecionales de enjuiciamiento penal
en un caso determinado de infraccion dolosa a escala comercial.

2. Segunda oracién del articulo 61 del Acuerdo sobrelos ADPIC

8. Los umbrales fijados por China son incompatibles con la segunda oracion del articulo 61 del
Acuerdo sobre los ADPIC. En vez de disuadir de las infracciones a escala comercial, esos umbrales
dan a los infractores parametros precisos que les permiten cometer impunemente la falsificacion de
marcas o la piraterialesivadel derecho de autor.

3. Articulo 41 del Acuerdo sobrelos ADPIC

9. Los umbraes fijados por China hacen imposible para las autoridades del pais aplicar
procedimientos y sanciones penales en muchos casos de falsificacion dolosa y pirateria lesiva del
derecho de autor a escala comercia. El hecho de que una multitud de mercancias fasificadas y
piratas continlie produciéndose, reproduciéndose y distribuyéndose en China, y exportandose desde
alli, pone de manifiesto que China no establece medidas eficaces contra los actos de infraccién dolosa
a escala comercial y no establece recursos que disuadan de nuevas infracciones, contrariamente a lo
gue dispone el parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

B. ELIMINACION DE LASMERCANCIAS DECOMISADAS
1 Articulo 59y primera oracion del articulo 46 del Acuerdo sobrelos ADPIC
10. Para cumplir las obligaciones del articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros

deben dar a sus autoridades competentes | as facultades establecidas en el articulo 46 tan pronto como
hayan determinado que las mercancias infringen derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, las
autoridades competentes de China solo obtienen las facultades necesarias después de haberse
estudiado otras posibilidades de eliminacién o, en algunos casos, no |as obtienen en absol uto.

11. El articulo 27 dd Reglamento sobre proteccion en aduana de los derechos de propiedad
intelectual y el articulo 30 de las Medidas de Aplicacion de China establecen una jerarquia genera de
prescripciones para que las autoridades aduaneras de China procedan a la eliminacion de las
mercancias infractoras. En cada paso, |las autoridades aduaneras de China carecen de la facultad de
ordenar la destruccion de las mercancias infractoras o su apartamiento de los circuitos comerciales, 0
ambas cosas.
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12. En los casos de mercancias infractoras que pueden servir para fines de bienestar socia, las
medidas de China impiden en genera que sus autoridades aduaneras dispongan nunca de la facultad
de ordenar la destruccién de las mercancias. En lugar de ello, las medidas de China exigen con
carécter general que las autoridades aduaneras del pais donen las mercancias a 6rganos de bienestar
social, que a su vez pueden venderlas para obtener ingresos destinados a sus actividades de bienestar
socia y, a proceder asi, permiten la colocacion de las mercancias en |os circuitos comerciales en que
causan dafio al titular del derecho.

13. En los casos de otras mercancias infractoras, las autoridades aduaneras de China solo
adquieren la facultad de ordenar su destruccion después de que se han agotado otras posibilidades de
eliminacion que causan dafio al titular del derecho. Las autoridades aduaneras de China deben ofrecer
primero las mercancias en venta a titular del derecho; a falta de esa venta, pueden en genera
subastar las mercancias si es posible suprimir con facilidad sus rasgos infractores. Esto coloca a
titular del derecho en una situacion imposible, porque la compra de las mercancias le causa un
perjuicio econémico y la negativa a adquirirlas crea €l riesgo de que se coloquen en los circuitos
comerciales.

14. China no ha demostrado la existencia de obstaculos constitucionales que impidan otorgar a
sus autoridades competentes |a facultad de ordenar desde el principio la destruccién de las mercancias
infractoras. Las medidas de Chinatampoco dan facultades a las autoridades competentes para ordenar
la eliminacién de las mercancias infractoras de forma que no cause dafio al titular del derecho, por
gjemplo permitiendo que las entreguen al titular en forma gratuita.

2. Articulo 59y cuarta oracion del articulo 46 del Acuerdo sobrelos ADPIC

15. La prohibicién establecida en el articulo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC de permitir la
colocacion de las mercancias falsificadas después de la simple retirada de sus rasgos infractores se
relaciona directa e inequivocamente con la eliminacion de las mercancias infractoras. Es, pues, un
principio respecto de la eliminacion de las mercancias infractoras que, en virtud del articulo 59 del
Acuerdo sobre los ADPIC, las autoridades competentes estén obligadas a seguir. Sin embargo, las
medidas de China disponen que, cuando € titular del derecho se niegue a adquirir las mercancias
infractoras que no podian utilizarse con fines de bienestar social, las autoridades aduaneras de China
deben subastarlas si sus rasgos infractores pueden suprimirse con facilidad. La subasta puede llevarse
acabo aun cuando € titular del derecho se oponga enérgicamente.

C. DENEGACION DE LA PROTECCION Y LA IMPOSICION DE LA OBSERVANCIA DEL DERECHO DE
AUTOR
1. Parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobrelos ADPIC

16. La Ley de Derecho de Autor de China es incompatible con €l parrafo 1) del articulo 5 del
Convenio de Berna. El articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China dispone expresamente que
"las obras cuya publicacion y difusion estan prohibidas por ley no estarén protegidas por la presente
Ley". Chinaadmite que esto se refiere alas obras, incluidas las correspondientes ala Unién de Berna
para el Derecho de Autor, que las autoridades de China consideran inconstitucionales o inmorales, y
gue esas obras no estan protegidas en China.

17. El articulo 2 de la Ley de Derecho de Autor de China dispone que € derecho de autor de un
extranjero, en virtud de un tratado internacional entre €l pais del extranjero y China, se protegera "de
conformidad con la presente Ley" (es decir, la Ley de Derecho de Autor de China). Queda claro que
los compromisos de China en virtud del Convenio de Berna no tienen efecto directo, sino que
solamente se cuenta con ellos en la medida dispuesta por la Ley de Derecho de Autor de China.
En consecuencia, e articulo 4 de esa Ley parece tener precedencia.
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18. Las medidas de China son incompatibles con el parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de
Berna. China parece haber establecido en su legislacion nacional una obligacién administrativa de los
exportadores e importadores de obtener aprobacién para publicar y distribuir las obras en China de tal
modo que, s ello no se cumple, da lugar a la pérdida de la proteccion del derecho de autor o los
derechos conexos. En particular, € articulo 2 de la Ley de Derecho de Autor de China dispone la
proteccién del derecho de autor con independencia de la publicacién para "los ciudadanos, personas
juridicas u otras organizaciones chinas', y no de otros paises.

2. Articulo 14 del Acuerdo sobrelos ADPIC

19. Por las mismas razones, la Ley de Derecho de Autor de China también es incompatible con
los parrafos 1y 2 del articulo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC en relacion con las interpretaciones o
gjecucionesy las grabaciones de sonidos.

3. Parrafo 1 ded articulo 41 del Acuerdo sobrelos ADPIC

20. Como la Ley de Derecho de Autor de China no se aplica a las obras prohibidas, no puede
aplicarse ninguno de los procedimientos de observancia que exige e péarrafo 1 del articulo 41 del
Acuerdo sobrelos ADPIC.

4. Articulo 61 del Acuerdo sobrelos ADPIC

21. Por efecto del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China, no se aplican respecto de
las obras extranjeras prohibidas procedimientos ni sanciones penales en los casos de pirateria lesiva
del derecho de autor. El titular del derecho carece de recursos tanto civiles como penales.

M. CONCLUSION

22. El Canada plantea respetuosamente que las medidas de China son incompatibles con el
Acuerdo sobrelos ADPIC.
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ANEXO C-7

DECLARACION ORAL DEL CANADA

l. INTRODUCCION

1. Sefior Presidente y distinguidos miembros del Grupo Especial: permitanme expresar en
primer lugar el reconocimiento del Canada a Grupo Especia y a la Secretaria por su labor en esta
diferencia.

2. El Canada se referird brevemente en su declaracién oral a los tres problemas en litigio: los
umbrales fijados por China para los procedimientos y sanciones penales, los métodos de eliminacion,
y la denegacion del derecho de autor para las obras prohibidas. Estos argumentos estan desarrollados
integramente en la comunicacion escrita del Canada.

1. UMBRALES CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES
PENALES

3. Con respecto a los umbrales fijados por China para los procedimientos y sanciones penales,
Chinay dos de los terceros han sostenido que el derecho penal corresponde a la esfera exclusiva de
los Estados soberanos y que €l parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC daflexibilidad a
los Miembros en la aplicacién del Acuerdo. Esto es verdad, pero es ajeno ala cuestion. Una cosa es
escoger €l método apropiado para cumplir una obligacion convenida por un Estado soberano, y otra
cosa es cumplir esa obligacion. El Canada se hace eco del criterio, que Corea es quien mejor ha
expresado, de que esta diferencia no se refiere a discrecionalidad, sino a incumplimiento de una
obligacion impuesta por un tratado.

4, A juicio del Canada, e aspecto medular de esta parte de la diferencia es la debida
interpretacion de la expresion "escala comercia” en e articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Los umbrales fijados por China para los procedimientos y sanciones penales se apoyan en el supuesto
de que la expresion se refiere a una cantidad: |a cantidad de copias ilicitas, de las ganancias ilegales,
etc. China ha explicado su opinién segun la cual "escala comercial” significa produccion industrial;
es decir, a parecer, grandes cantidades como las que se encontrarian en la salida de la cadena de
montaje de una fabrica

5. Lainterpretacién de China acerca de la"escala comercia" es insostenible por dos razones por
o menos.

a) Los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC no optaron por emplear la expresion
"escala industria" ni "produccion industrial”. Es evidente que querian decir otra
cosa.

b) La interpretacion de China esta centrada en e término "escald' sin tener en cuenta
"comercial".

6. El Canada comparte la opinion de los Estados Unidos y muchos de los terceros, de que la

palabra "comercial" se refiere a concepto de una blsgueda de beneficio econémico. Por lo tanto, la
expresion "escala comercial" se refiere a una infraccion de tal magnitud que el motivo que procura €l
infractor consiste en desarrollar una actividad redituable. Como ha observado la Organizacion
Mundia de la Propiedad Intelectual, la infraccibn a escala comercia no puede determinarse
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simplemente por grandes cantidades." Pueden lograrse beneficios produciendo y vendiendo pequefias
cantidades con grandes mérgenes. Esto es particularmente cierto en la actualidad, con la tecnologia
digital de uso personal y no industrial.

7. Ciertamente pueden existir pocas copias ilegales y un beneficio solo pequefio, pero también
indicios no cuantitativos de infraccion dolosa con fines de lucro. Esos indicios pueden incluir la
utilizacién de Internet u otros medios de difusién en gran escala; la presencia de equipo e insumos
para la creacién de nuevas copias, antecedentes de otras infracciones de la misma persona; la
participacion de la delincuencia organizada; las actividades de comercializacion y de busqueda de
negocios; etc. En las circunstancias de este problema, la existencia de uno o més de estos factores
cualitativos, aunque sea peguefia la cantidad de copias o reducida la magnitud del beneficio, puede
convencer alas autoridades de China de la existencia de unainfraccion dolosa a escala comercia. Sin
embargo, esas autoridades no pueden promover el enjuiciamiento.

8. Si lainterpretacion de China acerca de la "escala comercial”, hipotéticamente, fuese en efecto
correcta y la infraccion "a escala comercial" se refiriese -dgjando a un lado el énimo de lucro-
simplemente a una infraccion en grandes cantidades, conforme a la definicion de China, alin asi los
umbrales fijados por China serian incompatibles con € articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Los umbrales son tan altos que ni siquiera son objeto de procedimientos ni sanciones penales
infracciones cometidas en cantidades que un observador objetivo consideraria grandes. Por ejemplo,
China no considera que constituya una escala suficiente la venta de 499 videos piratas por valor de
mas de 6.000 délares EE.UU., que son méas del doble de 1o que gana e ciudadano chino medio en
todo un afio.

9. Como se establecié en la Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, en China
existen, disponibles para la venta, cantidades enormes de mercancias falsificadas y piratas. Esta
infraccion en gran escala esta facilitada por los umbrales establecidos por China, que ponen al abrigo
de toda sancién a personas que llevan a cabo infracciones a escala comercial con inmunidad de
enjuiciamiento y de sanciones penales. Esos umbrales no silo son incompatible con el articulo 61 del
Acuerdo sobre los ADPIC, sino que lo son también con la obligacion que crea el péarrafo 1 del
articulo 41 del Acuerdo, de prevenir y disuadir eficazmente de las infracciones.

1. ELIMINACION DE LASMERCANCIASDECOMISADAS

10. El articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, interpretado junto con € articulo 46, incorpora
la prescripcion de otorgar a las autoridades competentes: 1) la facultad de ordenar la eliminacion de
las mercancias infractoras apartandolas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar
dafios a titular del derecho; o0 2) la facultad de ordenar la destruccion de las mercancias. La
autoridad competente de China carece de estas facultades en ciertas situaciones.

11. Cuando las mercancias pueden servir para fines de bienestar social, la autoridad competente
de China esta obligada a entregarlas a una entidad de bienestar social. Cuando no pueden servir con
fines de bienestar social, la autoridad competente tiene dos opciones: debe vender las mercancias a
titular del derecho o, si los rasgos infractores pueden ser suprimidos con facilidad y es viable una
subasta, la autoridad competente debe subastarlas, aun cuando € titular del derecho se oponga a €llo.
La autoridad competente solo puede ordenar su destruccion en dltima instancia, s nadie desea
adquirirlas o no es posible suprimir facilmente los rasgos infractores.

12. Fuera de la destruccion de las mercancias, son formas obvias de eliminarlas apartandolas de
los circuitos comerciales sin causar dafio al titular del derecho la entrega de las mercancias a éste, o su

! v/ éase |a Prueba documental 43 presentada por China.
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reciclado. Sin embargo, la autoridad competente de China no dispone de estas posibilidades por tres
razones como minimo:

a) La donacién de las mercancias a érganos de bienestar social para su propia utilizacién
puede ayudar a esas entidades. Sin embargo, también da lugar a peligro de que esas
entidades no utilicen ellas mismas las mercancias, sino que las vendan colocandolas
de ese modo en el comercio. De hecho, la ley de China identificada en la Prueba
documental 59 presentada por los Estados Unidos autoriza expresamente a la entidad
de bienestar social que ha recibido las mercancias a venderlas para obtener ingresos.
Laley no sdlo es en si misma incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC: China
ha considerado necesario, por |o menos en un caso de donacién, concertar un acuerdo
complementario por € que se supeditaba la donacion ala entidad de bienestar socia a
gue ésta no colocara las mercancias en |os circuitos comerciales (hago referenciaala
donacion hecha a la Cruz Roja que se menciona en e parrafo 165 de la Primera
comunicacion escrita de China). Lamentablemente, estas mercancias falsificadas,
una vez colocadas en € comercio, competiran con los productos del titular del
derecho perjudicando su reputacion.

b) La siguiente posibilidad con que cuentan las autoridades competentes de China, es
decir, la venta de las mercancias a titular del derecho, impone a éste una carga
financierainjustificada.

C) La venta de las mercancias a terceros mediante subasta o en otra forma significaria,
por definicion, colocarlas en los circuitos comerciales en que, también en este caso,
causarian dafio al titular del derecho al competir con sus productos legitimos.

13. La destruccién de las mercancias o su entrega al titular del derecho seria méas apropiada que
cualquiera de estas opciones establecidas por China'y cumpliria la prescripcion del Acuerdo sobre
los ADPIC de no causar dafio al titular del derecho.

14. El Canada observa asimismo que la cuarta oracién del articulo 46 del Acuerdo sobre
los ADPIC establece un principio de eliminacion. Ese principio, por o tanto, esta incorporado en el
articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC. A este respecto China no ha demostrado en qué forma la
subasta de las mercancias falsificadas, después de suprimir sus rasgos infractores, se aplica
Unicamente en casos excepcionales como o requiere € articulo 46 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

V. DENEGACION DE LA PROTECCION DEL DERECHO DE AUTOR

15. Por ultimo, el Canadé esta de acuerdo en que los Miembros pueden prohibir la publicacion y
distribucion de obras. Pero los Miembros no tienen el derecho de negarles la proteccion del derecho
de autor. El problema que se plantea con €l articulo 4 de laLey de Derecho de Autor de China es que
deniega a las obras prohibidas la proteccion del derecho de autor, contrariamente alo que prescribe €l
parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

V. CONCLUSION

16. En conclusion, Sefior Presidente, el Canada comparte la opinion de los Estados Unidos de que
las medidas de China no se gjustan a Acuerdo sobre los ADPIC y deben ser puestas en conformidad
con él. Con sumo placer responderé a cualquier pregunta que e Grupo Especial desee formular més
adelante.
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ANEXO C-8
RESUMEN DE LA COMUNICACION PRESENTADA POR LAS
COMUNIDADES EUROPEASEN CALIDAD DE TERCERO
l. INTRODUCCION
1 Las Comunidades Europeas presentan su comunicacion escrita en calidad de tercero debido a

su interés sistémico en la correcta interpretacién del Acuerdo sobrelos ADPICy e ESD.
. INTERPRETACION DEL ARTICULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOSADPIC

2. Las Comunidades Europeas discrepan de diversos argumentos de China relativos a la
interpretacion del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las Comunidades Europeas no advierten
ninguna razoén por la que € articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC hubiera de interpretarse
siguiendo una norma diferente de la prevista por el ESD en la segunda oracién del parrafo 2 de su
articulo 3 para lainterpretacion de los acuerdos abarcados. Las Comunidades Europeas observan que
ni e articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC ni ninguna otra disposicion de los Acuerdos de
laOMC dispone una excepcidn a la segunda oracion del parrafo 2 del articulo 3 del ESD. Tampoco
tienen conocimiento las Comunidades Europeas de que exista ninguna norma usual de interpretacién
de los tratados que determine un criterio de interpretacion diferente cuando se trata de obligaciones
relacionadas con procedimientos o sanciones penales. Las Comunidades Europeas no advierten
ninguna pertinencia, a efectos de determinar tal regla usua de interpretacion de los tratados, en las
referencias que hace Chinaa Convenio de La Haya, al Convenio de Bruselas, a cuestiones relativas a
la cooperacion interestatal en asuntos penales dentro de los Estados Unidos, a Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, ala resolucion 1373 del Consegjo de Seguridad de las Naciones Unidas o a
una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre € acance de la
competencia de las CE para determinar €l tipo y € nivel de las sanciones penales. Ninguna de esas
disposiciones prueba la existencia de una practica general o de una opinio iuris en materia de
interpretacion de los tratados.

A. INEXISTENCIA DE TODA CONDICIONALIDAD DE LA OBLIGACION ESTABLECIDA EN EL
ARTICULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOSADPIC

3. El articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC otorga expresamente flexibilidad alos Miembros
de la OMC respecto de ciertas abligaciones. Las oraciones segunda y tercera del articulo 61, por
giemplo, permiten a los Miembros de la OMC establecer penas de prision o0 sanciones pecuniarias
suficientemente disuasorias, "coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de
gravedad correspondiente”, y establecer ciertos otros recursos "cuando proceda’. La primera oracién
del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, en cambio, no contiene ninguna limitacion de esa clase
cuando se trata de la definicion de los actos delictivos.  Establece inequivocamente que los Miembros
de la OMC "estableceran procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificacion
dolosa de marcas de fébrica o de comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor a escala
comercial”. Con respecto a la segunda oracion del parrafo 1 del articulo 1, e Acuerdo sobre
los ADPIC otorga flexibilidad a los Miembros de la OMC a determinar el método adecuado para
aplicar sus disposiciones, pero no limita el alcance de las disposiciones del Acuerdo supeditandolas,
como sugiere China, a "las prioridades de los Miembros respecto del orden publico”.
Las Comunidades Europeas tampoco advierten de qué modo podria el parrafo 5 del articulo 41 del
Acuerdo sobre los ADPIC, que aclara que la Parte I11 no exige la existencia de sistemas judiciales
especificos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual ni que se efectde ninguna
redistribucion de recursos, supeditar € articulo 61 del Acuerdo a alguna de las condiciones planteadas
por China. Aunque la debida interpretacion del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC llevase ala



WT/DS362/R
Pagina C-30

conclusion de que la expresion "a escala comercia” solo obliga a tipificar como delitos un conjunto
relativamente estrecho de actividades, nada de ello respaldaria la conclusién de que esa obligacion
gueda sujeta a las condiciones imprevisibles y potencialmente ilimitadas que propone China.
Las Comunidades Europeas desean destacar que todas esas condiciones, es decir, € contexto
comercial y la estructura juridica de China, sus prioridades en materia de orden publico y sus
limitaciones de recursos, se relacionan con factores internos de China.  Analogamente a principio
firmemente establecido de derecho internacional en materia de tratados conforme al cual "[u]na parte
no podréinvocar las disposiciones de su derecho interno como justificacion del incumplimiento de un
tratado" (articulo 27 de la Convencidn de Viena), no cabe pretender que las propias obligaciones del
tratado queden condicionadas -sin ninguna disposicion expresaen tal sentido- a esos factores internos.

B. LA PRACTICA ULTERIORMENTE SEGUIDA

4, El proyecto de directiva de las CE sobre medidas penales para la observancia de los derechos
de propiedad intelectual, en su estado actual, no establece ninguna definicién de lo que significa "a
escala comercial”.

1. INTERPRETACION DE LA PRIMERA ORACION DEL ARTICULO 59 DEL
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC EN RELACION CON EL ARTICULO 46 DEL
ACUERDO

5. En € articulo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europesas identifican los
siguientes principios que son pertinentes respecto de la destrucciéon o eliminacién de las mercancias
infractoras:

a) El objetivo de esos recursos es "establecer un medio eficaz de disuasion de las
infracciones’.

b) No debe haber "indemnizacién alguna a infractor.

C) Las autoridades "estaran facultadas' para ordenar dos medidas:
i) que las mercancias sean "apartadas de los circuitos comerciales': esto debe

realizarse "de forma que se evite causar dafnos al titular del derecho”; o

i) su destruccion (a menos que esté excluida por la Constitucion del Miembro
delaOMC).
d) Al considerar si se ha de ordenar cualquiera de estas dos medidas, las autoridades

deben tener en cuenta "tanto la necesidad de que haya proporcién entre la gravedad
delainfraccion y las medidas ordenadas como los intereses de terceros'.

€) Cuando las autoridades opten por no ordenar ninguna de las dos medidas, la simple
retirada de la marca de fabrica o de comercio apuesta ilicitamente no bastara para que
se permita la colocacion de los bienes en los circuitos comerciales, a menos que se
trate de un caso excepcional.

6. Las Comunidades Europeas discrepan de la posicion de China seguin la cual la cuarta oracion
del articulo 46 no estdincorporada en €l articulo 59 y, en consecuencia, no se aplica a las autoridades
aduaneras. En primer lugar, la primera oracién del articulo 59 se refiere a "'los principios establecidos
en el articulo 46" integramente, y no solo a los que figuran en la primera oracién de ese articulo.
En segundo lugar, no convence a las Comunidades Europeas el argumento de China de que la segunda
oracion del articulo 59 constituye una lex specialis sobre el trato que las aduanas deben dar a las
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mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas, que se aparta de la disposicion general de
la cuarta oracion del articulo 46.

7. La eliminacion debe efectuarse "de forma que se evite causar darios a titular del derecho"”
(sin cursivas en €l original) (en inglés: "in such a manner as to avoid any harm caused to the right
holder"). El empleo en inglés de la expresion "any harm" ("cualquier dafio") indica con claridad que
hasta el dafio mas leve se considera de grado excesivo.

V. DENEGACION DE LA PROTECCION DEL DERECHO DE AUTOR

8. China reconoce que €l parrafo 1 del articulo 4 de su Ley de Derecho de Autor deniega la
proteccion del derecho de autor a las obras con ciertos contenidos ilicitos ("inconstitucional o
inmoral", "reaccionario, pornografico o supersticioso"). Las Comunidades Europeas no encuentran
convincente el argumento juridico de China segin el cua € articulo 17 del Convenio de Berna
permite denegar la proteccion del derecho de autor o limitar los derechos exclusivos de su titular.
El articulo 17 del Convenio de Berna permite que los gobiernos controlen la difusion de las obras,
pero no las exceptla de la proteccion ni limita los derechos exclusivos de los titulares del derecho de
autor. La denegacion por China de la proteccién del derecho de autor en virtud del parrafo 1 del
articulo 4 de su Ley de Derecho de Autor no esta permitida por los articulos 2 y 2bis del Convenio de
Berna, que permiten exceptuar de la proteccion ciertas categorias de obras (por gemplo, los textos
oficiales de orden legislativo, administrativo o judicial). No hay ninguna disposicion que autorice a
exceptuar de la proteccion del derecho de autor las obras con "contenido ilegal”. Tal excepcion
tampoco esta comprendida en las disposiciones del Convenio de Berna como € parrafo 2 del
articulo 9, € articulo 10 o €l articulo 10bis, que establecen excepciones limitadas de ciertos derechos
exclusivos, ni tampoco por € articulo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC.

V. CONCLUSION

9. Esta diferencia da oportunidad a Grupo Especial para preservar los derechos y las
obligaciones de las partes con arreglo a Acuerdo sobre los ADPIC aclarando varias de sus
disposiciones. La Parte 11l del Acuerdo sobre los ADPIC establece un delicado equilibrio entre la
necesidad de "medios eficaces y apropiados para hacer respetar 1os derechos de propiedad intel ectual
relacionados con €l comercio” y el respeto de "las diferencias entre los sistemas juridicos nacionales'.
Por lo tanto, es imperativo aclarar cuidadosamente ese equilibrio mediante una aplicacion rigurosa de
las reglas usuales de interpretacion del derecho internacional publico conforme alo que exige en su
segunda oracion el parrafo 2 del articulo 3 del ESD, y no recurriendo a supuestas "poderosas normas
supletorias’ ni supeditando las obligaciones a lo que los Miembros de la OMC consideren
"apropiado” o0 gustado a sus "prioridades’. Las Comunidades Europeas confian en que sus
observaciones resulten de utilidad para el Grupo Especial en su tarea.
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ANEXO C-9

RESUMEN DE LA DECLARACION ORAL DE
LASCOMUNIDADES EUROPEAS

l. INTERPRETACION DEL ARTICULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOSADPIC

1 Las Comunidades Europeas desean presentar las siguientes observaciones acerca de la
definicion de la falsificacién dolosa de marcas de fabrica o de comercio o la pirateria lesiva del
derecho de autor "a escala comercia”.

2. En lo que respecta a sentido corriente, la expresion "a escala comercia" contiene dos
elementos. El término inglés "commercial” ("comercial") se refiere alas cuestiones "pertaining to, or
bearing on commerce" ("pertenecientes o relativas a comercio") o "likely to make a profit"
("probablemente rentable’). La palabra "scale” ("escald') significa "relative magnitude or extent;
degree, proportion” ("magnitud o medida relativa; grado, proporcién”). No hay ninguna indicacién
de que el "acance o magnitud", el "grado” o la"proporcién" a que se refiere este término sélo puedan
evaluarse sobre la base de elementos "contables’, como la cuantia del volumen de negocio o del
beneficio. La"escala' de una actividad también puede determinarse a través de otros elementos que
indiquen cierto grado o dimensién, como las circunstancias que rodean la actividad. Interpretados en
conjunto, los términos "escald’ y "comercial" denotarian, por lo tanto, actividades de tal dimensién
que correspondan a una empresa 0 a la obtencion de beneficios. El sentido corriente de la expresion
"a escala comercia" no limita el alcance del articulo 61 alas actividades que suponen determinadas
cantidades -ya sea que se expresen en valor o en nimero- de mercancias fasificadas o piratas.

3. Con respecto a contexto, la primera oracion del articulo 61 contiene, en contraste con el
caracter mas flexible de |as tres oraciones siguientes, la obligacion rigurosa -manifestada en € empleo
de las expresiones "estableceran” y "al menos'- de establecer procedimientos de observancia de
naturaleza penal en caso de ciertas actividades. No existe ninguna préactica ulteriormente seguida que
cumpla los requisitos del apartado b) del parrafo 3 del articulo 31 de la Convencion de Viena. No
existe ninguna norma legisativa de las CE sobre las medidas penales de observancia de los derechos
de propiedad intelectual que defina la expresion "a escala comercia”. La Directiva 2004/48/CE
relativa a respeto de los derechos de propiedad intelectual define "a escala comercia” mediante
elementos que no son cuantificables. como actos "realizados para obtener beneficios econdémicos o
comerciales directos o indirectos; esto excluye normamente los actos realizados por los
consumidores finales de buenafe".

4, En lo que respecta a objeto y fin, la Parte 111 del Acuerdo sobre los ADPIC procura la
provision de "medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio" respetando a la vez "las diferencias entre los sistemas juridicos
nacionales’. Este equilibrio se manifiesta en € articulo 61. Sus oraciones segunda, terceray cuarta
hacen hincapié en laflexibilidad, por g emplo respecto del nivel de la penade prisién o lainclusién de
ciertas otras medidas. La primera oracion del articulo 61, en cambio, contiene una norma precisay
rigida que obliga a los Miembros de la OMC a establecer disposiciones penales de observancia al
menos contra dos tipos de infracciones de derechos de propiedad intelectual. La primera oracion del
articulo 61 tiene por objeto tratar en particular esos dos tipos de infracciones porgue tienen
posibilidades especiales de causar dafio a los titulares de derechos. Este propésito se manifiestaen la
expresién "a escala comercia”. La expresion se refiere a actividades que tienden a ser
particularmente perjudiciales porque corresponden a una empresa o a la obtencién de beneficios, lo
que significa normalmente que se realizan como parte de un plan més general, en forma reiterada,
sistematica o en dimensiones més vastas. Las actividades "a escala comercial" son potenciamente
mas perjudiciales que lasinfracciones "ocasionales' cometidas por personas privadas.
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5. A laluz de este objeto y fin, la expresién "a escala comercia" debe comprender todas las
actividades que tienen determinadas posibilidades de dafio resultantes de que corresponden a una
actividad empresarial 0 ala generacion de beneficio. Los umbrales cuantitativos, por gemplo los que
se basan en lacantidad o el valor de las mercancias infractoras, pueden captar las actividades "a escala
comercial" en ciertas circunstancias. Pero puede haber otras en que no ocurra asi. El Japon ha
propuesto € acertado ejemplo de la persona que vende una cantidad relativamente reducida de
productos falsificados de bajo valor pero en cuyo caso la organizacion profesional de la actividad, por
ejemplo la cooperacion sistemética con otras personas, indica una dimensién empresarial. A nuestro
juicio, esto constituiria una actividad con posibilidades particularmente altas de causar dafio a los
titulares de derechos porgque forma parte de una empresa y, en consecuencia, debe considerase "a
escala comercial”. Para poder englobar todas las infracciones cometidas "a escala comercia”, los
Miembros de la OMC tendrian que dar facultades a sus autoridades penales para tener en cuenta no
sélo umbral es cuantitativos, sino también otros elementos indicativos de la dimension empresaria de
laactividad.

6. Teniendo en cuenta la clara interpretacion que resulta con arreglo a articulo 31 de la
Convencion de Viena, hay escaso interés en recurrir a los medios de interpretacion complementarios
en el sentido del articulo 32 de la Convencién de Viena. El memordndum de la OMPI de 1988
confirma la interpretacion precedente puesto que se refiere a factores tanto cuantitativos como no
cuantitativos y evidentemente no atribuye caracter exhaustivo a la enumeracion. Es posible que
algunas delegaciones, durante la negociacion del Acuerdo sobre los ADPIC, hayan propuesto
formulaciones como "comercial" o "con fines comerciales'; pero la documentacion relativa a la
negociacion no nos dice por qué los negociadores optaron en definitiva por la expresion "a escala
comercial". La insercion del término "escala' no limita e acance de la primera oracion del
articulo 61 a actividades que deban evaluarse sobre |a base de factores puramente cuantitativos.

7. En sintesis, la expresién "a escala comercia" denota actividades que por su dimension
corresponden a una empresa 0 a la generacion de beneficios. Las actividades puede tener esta
dimension empresarial aunque no alcancen umbrales cuantitativos basados en la cantidad o €l valor de
las mercancias infractoras. Hay otros factores que pueden ser indicativos de una organizacion
empresarial 0 una orientacion ala obtencién de beneficios.

M. INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 59 Y 46 DEL ACUERDO SOBRE LOS
ADPIC

8. Un problema central de interpretacion planteado por la segunda alegacion de los Estados
Unidos es si la obligacion incluida en el articulo 59 permite o no, o en qué medida lo permite, que los
Miembros de la OMC supediten a condiciones la "facultad para ordenar la destruccién o eliminacion
de las mercancias infractoras’.

9. El sentido corriente de la expresion "estardn facultadas para ordenar”, de los articulos 59
y 46, es que las autoridades aduaneras deben tener la facultad de recurrir a esas medidas.
La expresion no aclara en qué circunstancias deben poder hacerlo.

10. Desde € punto de vista del contexto, los términos empleados en e articulo 44
("las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar ..." - "los Miembros no tienen la obligacion
de conceder esa facultad en relacién con ...") podrian indicar que los Miembros de la OMC sabian
como establecer expresamente salvedades respecto de la obligacion de otorgar determinada facultad
cuando asi deseaban hacerlo. Otro gemplo es la disposicion del articulo 46 que exime a los
Miembros de la OMC de la obligacién de otorgar la facultad de destruir las mercancias cuando €llo
sea "incompatible con disposiciones constitucionales vigentes'. Cabria aducir que, ante la falta de
tales salvedades expresas, los Miembros de la OMC deben otorgar las facultades de que se trata en
forma plena e incondicional.
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11. Con respecto al objeto y fin, €l articulo 46 establece que el otorgamiento a las autoridades de
las facultades de destruccion y eliminacion consiste en "establecer un medio eficaz de disuasion de las
infracciones'. En opinidn de las Comunidades Europeas, este propdsito podria frustrarse si tales
recursos solo existieran en teoriay las autoridades aduaneras estuvieran en los hechos imposibilitadas
de ordenarlos. Asi podria ocurrir si sdlo pudiera recurrirse a esas medidas en condiciones
excesivamente restrictivas. En dltimo andlisis esto sera en gran medida una cuestion de grado que
supone evauaciones facticas, asi como del alcance de la discrecionalidad de las autoridades
aduaneras.

1. DENEGACION DE LA PROTECCION DEL DERECHO DE AUTOR

12. La denegacion por China de la proteccion del derecho de autor para las obras de contenido
"inconstituciona" es incompatible con el parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, en
relacion con el parrafo 1) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971), ya que niega a los autores de
las obras respectivas los derechos exclusivos que conceden el Acuerdo sobre los ADPIC vy €
Convenio de Berna (1971).

13. El parafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor de China también podria ser
incompatible con e parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC en relacion con el
parrafo 2) del articulo 5 del Convenio de Berna (1971). Asi ocurriria si € goce y € gercicio del
derecho de autor estuviesen supeditados a la aprobacion de la distribucion, otorgada por las
autoridades de censura de China, es decir, auna"formalidad".

14. Los Estados Unidos alegan que existe esa vinculacion en la legislacion de China, haciendo
referencia al texto delaLey de Derecho de Autor y las leyes sobre censura. China niegala existencia
de toda vinculacion entre el funcionamiento del parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de
Autor y el proceso de examen del contenido, y se remite a casos en que supuestamente se hizo valer €l
derecho de autor cuando el examen del contenido todavia estaba pendiente de decision.
Las Comunidades Europeas, sin formular observacion alguna sobre estas cuestiones de hecho,
tendrian grandes reparos en atribuir demasiado peso a tales casos cuando se trata de evaluar una
alegacion sobre una norma "en si misma', que parece basarse en €l texto claro de la ley de China
Si en la evauaciéon de la alegaciéon de los Estados Unidos hubiera de desempefiar algun papel la
practica seguida en materia de observancia del derecho de autor, seria preciso analizar mas
sisteméticamente de qué forma afectan las decisiones de la administracion de censura de China alas
decisiones de |as autoridades de observancia del derecho de autor.
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ANEXO C-10

RESUMEN DE LA COMUNICACION PRESENTADA POR EL JAPON
EN CALIDAD DE TERCERO

l. SIGNIFICADO DE "A ESCALA COMERCIAL" EN EL ARTICULO 61 DEL
ACUERDO SOBRE LOSADPIC!

A. EL SENTIDO CORRIENTE DE "ESCALA COMERCIAL" SUGIERE UNA EVALUACION REFERENTE A
DIVERSOS ELEMENTOS CUANTITATIVOSY CUALITATIVOS

1 El punto de partida del andlisis con arreglo a articulo 31 de la Convencién de Viena sobre €l
Derecho de los Tratados (" Convencion de Viena') sigue siendo el sentido corriente del texto.

1. Sintaxisy definiciones de los diccionarios

2. La expresion "escala comercial” esta formada por dos partes. un sustantivo ("escald') y un
adjetivo ("comercia™). El adjetivo "comercia" calificael sustantivo "escala’

3. Lainterpretacion del sustantivo "escala” es relativamente simple. Conforme a las acepciones
gue indican los diccionarios, este término denota cierta magnitud relativa, un indicador de tamafio o
proporcién graduados.

4. La cuestion consiste en determinar cuando la "escala" acaza a ser "comercial”. El Shorter
Oxford English Dictionary (quinta edicion, 2002, pagina 459) define la palabra inglesa "commercial”
("comercia") como "Engaged in commerce; of, pertaining to, or bearing on commerce . . .
Interested in financial return rather than artistry; likely to make a profit; regarded as a mere matter
of business' ("dedicado a comercio; perteneciente o relativo al comercio... Interesado en el
rendimiento financiero mas que consideraciones artisticas; probablemente rentable; considerado una
mera cuestion de negocios). El mismo diccionario define a su vez "commerce" ("comercio”) del
siguiente modo: "1 a. Exchange between men of the products of nature or art; buying and selling
together; trading; exchange of merchandise" ("Intercambio entre personas de productos de la
naturaleza o de la actividad humana; compra y venta; tré&fico mercantil; intercambio de
mercancias").

L El articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone para los Miembros de la OMC una obligacion
minima ("a menos") de establecer procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificacién dolosa de
marcas de fabrica o de comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor, toda vez que esos casos de
falsificacion o pirateria alcancen una "escala comercial”. A este respecto, € Japon observa que China alega que
corresponde a los Estados Unidos "una carga significativamente mayor" a plantear una alegacion basada en €l
articulo 61 porque éste exige a los Miembros dictar una ley pena que cumpla determinados criterios
internacionales (Primera comunicacion escrita de China, parrafo 49). El Japon no esta de acuerdo con esta
afirmacion de China. El Japon considera que recae en los Estados Unidos la carga convencional de acreditar sus
argumentos prima facie, del mismo modo gque cuando se plantean otras alegaciones, ya que los Miembros de
[aOMC deben cumplir todas las obligaciones consagradas en los Acuerdos de la OMC segiin han sido
convenidas en el texto, con independencia de que la obligacion se relacione o no con e derecho pena del
Miembro. Al examinar la alegacion de los Estados Unidos en esta diferencia sobre la base del articulo 61 del
Acuerdo sobre los ADPIC, e Grupo Especia debe desempefiar su labor aclarando en primer término el
significado de la disposicién, incluido € significado de la expresion "a escala comercial”, y aclarando de ese
modo la obligacién concreta acordada por |os Miembros de la OMC en virtud de ladisposicion; y estableciendo
seguidamente una conclusion acercade si China cumple o no la obligacién.
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5. Las versiones del Acuerdo sobre los ADPIC en francés también ilustran sobre el significado
de "commercial”. La version del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC en francés se refiere a
"une échelle commerciale" ("escalacomercia"). Lapaabrafrancesa"commercial” ("comercia") esta
definida en el Petit Robert, Dictionnaire de la Langue Francaise (ed. 2004) en los siguientes
términos: "1. Qui a rapport au commerce" (“"relacionado con € comercio"); y "commerce"
("comercio") es. "1. Opération, activité d'achat et de revente (en I'état ou aprés transformation) d'un
produit, d'une valeur ... commercialisation, distribution; achat, circulation, échange, négoce, vente'
(1. operacién o actividad de compra y reventa (en igua estado o previa transformacion) de un
producto o un valor... comercializacion, distribucion; compra, circulacién, intercambio, negocio,
venta'). En francés, "commerce" también tiene una acepcién "organizativa' y se refiere alatienda o
lugar de venta de unaempresa: "3. Un commerce: point de vente tenu par un commercant, fonds de
commerce. => boutique ..." ("3. Tienda: lugar de ventas a cargo de un comerciante, establecimiento
comercia. => negocio ...").2

6. En sintesis, la palabra "comercia" indica ciertos elementos cuditativos. El término "escala’
denota cierta magnitud relativa, un indicador de tamafio o proporcién graduados. La expresion
combinada "escala comercia" denota que debe existir una actividad de compra y venta de productos,
0 alguna clase de actividad de mercado (indicada por "comercid") y que esa actividad debe ser de
cierto nivel en algun sentido relativo (ser de cierta "escald'). Ademas, determinadas definiciones de
la palabra "comercial", sobre todo en francés, sugieren la posibilidad de que también sea pertinente
alguna clase de elemento organizativo o0 de representacion. En otras palabras, la combinacion de
"comercia" (0 sea, una transaccion definida por la actividad de compray venta) y "escala" (es decir,
el grado relativo de una transaccién) indica que la cantidad de mercancias infractoras, €l valor global
de una oferta 0 una transaccion, o ciertos elementos de organizacion, y de ese modo la reiteracion de
la actividad (ventas reiteradas, infracciones reiteradas) son otros tantos elementos que pueden
desempefiar un papel en la constatacion de que determinada infraccion alcanzala "escala comercia”.

2. Ejemplos de operaciones de venta " comerciales' y a" escala comercial”

7. En primer lugar, si se venden mercancias de marca de fabrica o de comercio fasificadas en
una tienda, aunque sea en cantidades relativamente pequefias cada vez, ello constituiria |6gicamente
una actividad "comercia"”. Esto resulta evidente, desde luego, cuando se trata de una tienda que
vende cientos de tubos de dentifrico, docenas de botellas de cervezay otros articulos similares. Pero
piénsese también en un local pequefio con una hermosa sala de exposicion en que se ofrecen en venta
dos automoviles de lujo de dta calidad falsificados. Nadie negaria seriamente que ese
establecimiento actlia a escala comercial. El valor de las mercancias (las infractoras o las que sufren
lainfraccion) puede ser ciertamente uno de los fundamentos para establecer la presuncion de que esa
oferta representa una falsificacion "a escala comercia”. Otros factores, como la organizacién
profesional indispensable para presentar escaparates de tales caracteristicas y las actividades de
produccién y venta de tales automoviles de lujo de gran calidad, hacen irrefutable la presuncion.
Expresado en otros términos, la "escald' denota un tamafio o cantidad relativos, cuya evaluacion se
complementa por e término "comercia", que abarca otros elementos de naturaleza mas cualitativa.
En estos g emplos, |os factores tales como la estructura organizativay la simple presentacion visua de
la operacién (en un establecimiento de venta) concurren para demostrar la indole "comercia” de la
escala

8. Pensemos ahora en una persona a quien se sorprende en las calles de Ginebra con cinco
paguetes de cigarrillos falsificados que ofrece en venta alos turistas, por gemplo, por un franco suizo
cada paguete. A pesar de la cantidad relativamente pequefia de productos y del bgjo valor de los
articulos falsificados, no podemos llegar inmediatamente a la conclusion de que la persona no actlda "a

2 La definicion del término espafiol “comercia" se aproxima a la definicién de "commercial" en
francés.
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escala comercia”. Es preciso plantear otras preguntas. ¢La persona esta tratando de vender algunos
cigarrillos que casualmente encontré en la calle? ¢Se trata de cigarrillos con apariencia de
falsificacion realizada profesionalmente? ¢Hay un colaborador de la persona a la vuelta de la esquina
con docenas o cientos de otros paguetes de cigarrillos (es decir: el elemento de organizacion)? ¢Qué
ocurre si la misma persona guarda en el interior de su abrigo cinco relojes de lujo falsificados que
también ofrece en venta, y propone una lista de otros articulos que se le pueden encargar?

9. Si se encuentran ofertas o transacciones relativas a cantidades importantes de mercancias
falsificadas, aunque sean de valor modesto, la conclusion verosimil es que se trata de una falsificacion
"aescala comercial". Andogamente, |as ofertas o transacciones que representan un valor importante,
aunque sblo se refieran a pocos articulos falsificados, también representaran una falsificacion "a
escala comercia”. Sin embargo, como queda ilustrado con los dos gjemplos anteriores, estas dos
situaciones no agotan las posibilidades de falsificacién a escala comercial. Incluso cuando las
cantidades de mercancias son mucho mas pequefias y su valor es inferior puede haber, a pesar de ello,
infracciones "a escala comercia" debido a otras circunstancias (como los indicios de organizacion
profesional, o la reiteracion). En consecuencia, aungue los umbrales cuantitativos pueden indicar
muchos casos de falsificacidn "a escala comercia", la mera cuantificacion de este concepto no abarca
todos los casos de falsificacion a escala comercial; y cuando son menores las cantidades de que se
trata puede ser preciso tomar en consideracion otros elementos de carécter cualitativo.

3. Conclusion

10. Esta claro que un criterio meramente cuantitativo no puede abarcar la totalidad de las
operaciones con mercancias falsificadas que se desarrollan "a escala comercia"”. Es justificado
presumir la "escala comercia” en los casos de grandes cantidades; pero las cantidades pequefias no
significan necesariamente que una actividad no sea "comercial". Hemos presentado antes ejemplos de
situaciones en que ciertas infracciones pueden considerarse realizadas "a escala comercial" a pesar de
lo reducido de las cantidades. Por lo tanto, la "escala comercia” sugiere un criterio que, a mismo
tiempo que acepta que las grandes cantidades (en volumen o valor) sugieren la "escala comercia”,
también exija tener en cuenta las circunstancias propias de cada infraccion, como las caracteristicas
organizativas del infractor, etc., para establecer si se acanza o no esa "escala comercial”.

11. Los giemplos precedentes indican también que un Unico criterio cuantitativo aplicable con
caracter general a cualquier clase de mercancias infractoras puede no captar la "escala comercial” de
ciertas infracciones en vista de que los precios y la cantidad de las mercancias distribuidas
comercialmente varian en los distintos mercados. Por egemplo, un criterio cuantitativo que es
suficientemente bajo para funcionar con eficacia cuando se trata de automdéviles de marca de fabrica o
de comercio falsificados, puede no ser suficientemente alto paratener igual eficacia cuando se trata de
fasificaciones de marca de dentifricos, ya sea que el criterio se base en € nimero de articulos
infractores 0 en el lucro obtenido mediante su venta. El significado de la expresién "a escala
comercial" tiene que determinarse, por |o tanto, teniendo en cuenta hechos pertinentes relativos a la
mercancia infractora de que se trate.

B. LOS TRABAJOS PREPARATORIOS CONFIRMAN QUE DIVERSOS FACTORES CUANTITATIVOS Y
CUALITATIVOS PUEDEN TENER PERTINENCIA PARA LA DETERMINACION DE LA "ESCALA
COMERCIAL"

12. La expresion "escala comercia" aparecié casi de inmediato en las discusiones sobre la

falsificacion desarrolladas en € Grupo de Negociacion del GATT sobre los aspectos de |os derechos
de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Segun los informes, los participantes hicieron
referencia a un documento de la OMPI en que se empleaba la misma expresion. Parece tratarse de
una referencia a un memorandum de 1988 preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, en que
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se formulaba el requisito de la "escala comercia"” tanto respecto de la fasificacion como de la
pirateria. En el memorandum de la Oficina se decialo siguiente:

"'Escala comercial' es un concepto que debera aplicarse teniendo en cuenta las
circunstancias que acomparien la fabricacion. Entre los factores que deberén tener en
cuenta los tribunales, figuran la cantidad de productos fabricados, la manera en que
han sido, son o seréan utilizados y la voluntad de obtener beneficio."

13. Esta definicién confirma que la interpretacion de "escala comercial” lleva a un concepto que
solo puede determinarse caso por caso, teniendo en cuenta diversos factores, como la cantidad, la
organizaciony e beneficio.

14. Por o tanto, los trabajos preparatorios del Acuerdo sobre los ADPIC también ilustran, aungque
indirectamente, acerca de lo que pueden haberse propuesto |os redactores del articulo 61 del Acuerdo.
El memorandum de la Oficina Internacional de la OMPI confirma la interpretacion extraida del
sentido corriente de los términos, de que la "escala comercia" supone una evaluacion de diversos
elementos cuantitativos y cualitativos tomando en consideracion las circunstancias particulares de
cada caso, y no un criterio de umbral cuantitativo unico.

M. RELACION ENTRE LOS UMBRALES CUANTITATIVOS FIJADOS POR CHINA Y
CIERTASINFRACCIONESA ESCALA COMERCIAL

15. El Cdodigo Pena de Chinay sus interpretaciones judiciales pertinentes establecen un conjunto
de umbrales cuantitativos Unicos, especificos y fijos de los que depende que existan efectivamente
procedimientos y sanciones penales, con independencia de las circunstancias propias de cada caso
referentes alas mercancias infractoras de que se trate.

16. En vista de las anteriores observaciones interpretativas generales, parecen existir dos
cuestiones que deben determinarse en relacion con los actuales umbrales establecidos por China.
En primer lugar, el Grupo Especia deberia examinar si 1os umbrales fijados en el Cadigo Penal de
China estén basados en umbrales cuantitativos Unicos que no permiten a los fiscales tomar en
consideracion todas las circunstancias que pueden tener pertinencia para determinar la escala
comercial. En segundo lugar, el Grupo Especia deberiaexaminar si la comparacion de esos umbrales
cuantitativos unicos con los valores que tienen efectivamente en el mercado los diversos productos
con marca de fébrica o de comercio demuestra que los requisitos cuantitativos del Cadigo Penal de
China son tan atos que excluyen autométicamente muchos casos de infraccién de marcas "a escala
comercial". En vista de ladiversidad de precios y cantidad de los articulos que se distribuyen en un
mercado, es preciso examinar si esos niveles cuantitativos tnicos establecen procedimientos penales
para las infracciones "a escala comercial”. Ademéds, €l nivel de los umbrales se considera de cuantia
considerable, en especia si se toma en consideracion que el valor del volumen de negocio ilega se
refiere la valor de las mercancias falsificadas y no a valor de venta al por menor de los productos
legitimos.

17. Sin embargo, aunque los umbrales estuviesen basados en el valor de las mercancias de marca
-y no en el valor de los productos infractores- podrian quedar excluidos muchos casos de infraccion "a
escalacomercial". Loilustrael caso delaventade cigarrillos que se mencioné antes. Si se tratase de
cigarrillos vendidos en una tienda, esa evaluacion empezaria por las cantidades vendidas. Si alguien
vende miles de paquetes de cigarrillos (que es la cantidad de cigarrillos necesaria para acanzar los
actuales umbrales de China para la "escala comercia™), no cabe duda de que desarrolla una actividad
a escala comercial. Sin embargo, aungue en una tienda se ofrezcan cantidades mucho més reducidas
de cigarrillos falsificados (por ejemplo, unos pocos cientos de paguetes de la marca X), el aspecto de
organizacion (latienda), o la frecuencia relativa (el suministro permanente) apuntarian aln asi a una
"escala comercial”.
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18. En sintesis, cualquier sistema basado en un Unico criterio cuantitativo generard, por
definicion, el riesgo de exceptuar ciertas infracciones de marcas de fabrica o de comercio "a escala
comercial" del alcance de los procedimientos y sanciones penales, a menos que los umbraes
cuantitativos se hagan tan bajos que pierdan sentido en los hechos. Ese criterio Unico crea
forzosamente un ambito de seguridad para ciertas infracciones a escala comercial, como lo
demuestran los jemplos que se han citado. Los umbrales del Codigo Penal de China son igualmente
probleméticos por una segunda razén. No parecen tener en cuenta que los precios y €l valor de las
mercancias varian enormemente desde niveles muy bajos (como en € paquete de cigarrillos) hasta
niveles muy altos (como en el automévil de lujo de gran calidad). Los umbrales Unicos de valor o de
beneficios establecidos por China, y su nivel elevado, tienen por consecuencia que diversas categorias
de productos falsificados pueden quedar excluidas autométicamente del enjuiciamiento y las
sanciones penales.
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ANEXO C-11

RESUMEN DE LA DECLARACION ORAL DEL JAPON

l. LA CARGA DE LA PRUEBA Y EL ALCANCE DE LA OBLIGACION

1. China ha alegado que recae en los Estados Unidos "una carga significativamente mayor” al
plantear su alegacion basada en el articulo 61 porque éste exige a los Miembros dictar una norma
penal que cumpla determinados criterios internacionales.' En el sistema de solucion de diferencias de
laOMC se hainterpretado en general que la carga de la prueba obliga ala parte reclamante a acreditar
prima facie una violacion de normas. A continuacion, la carga de la prueba se traslada a la parte
demandada a efectos de que demuestre que no se ha producido tal violacion. Por lo tanto, lo que
normal mente tendrian que hacer |os Estados Unidos es acreditar prima facie que €l sistema juridico de
China no "establece procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de fasificacion
dolosa de marcas de fébrica o de comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor a escala
comercial" y que no se dispone de los recursos que deben existir con arreglo a la segunda oracion del
articulo 61.

2. La cuestion de si € articulo 61 contempla o no un régimen particular de carga de la prueba
debe determinarse mediante la interpretacion de ese articulo con arreglo a las normas usuales de
interpretacion de los tratados establecidas en la Convencién de Viena sobre el Derecho de los
Tratados.

3. A este respecto, €l Japon observa ante todo que ningln aspecto del sentido corriente del
articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, en su contexto y teniendo en cuenta €l objeto y fin del
Acuerdo, sugiere un régimen especial de carga de la prueba. De hecho, por su sentido corriente, €l
articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC establece una norma explicita que todos los Miembros de
la OMC deben cumplir. Dispone que "los Miembros estableceran procedimientos y sanciones penales
a menos para los casos de fasificacion dolosa de marcas de fébrica o de comercio o de pirateria
lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderan la pena de
prision y/o la imposicién de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes
con €l nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente” (sin subrayar en el
original). Los Miembros de la OMC convinieron en esta norma y, por cierto, acordaron darle un
particular efecto vinculante mediante el empleo del futuro (en inglés, la palabra "shall") en las dos
prescripciones que se establecen. Por lo tanto, €l sentido corriente del articulo 61 no sugiere de
ningun modo una carga de tipo particular, y de hecho las expresiones empleadas sugieren una norma
legal de carécter estricto (demostrado en especial por el empleo del futuroy la expresion "a menos').

4, El principal argumento de China para sostener que €l articulo 61 impondria una carga de la
prueba especiamente "intensa' consiste en que la disposicion se refiere a derecho penal.
En particular, China sefiala otros acuerdos internacional es que, segin aduce, demuestran que existe en
lo referente a la legislacion penal cierto nivel de aceptacion de los regimenes de las partes en esos
acuerdos. El Japdn no advierte cdmo podria resultar de alli una modificacion de la carga de la prueba
o de la obligacién concreta que establece €l articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Aunque China
esté en lo cierto en que, en otros tratados que establecen acuerdos internacionales sobre cuestiones
referentes ala legislacion penal de los paises, sdlo se imponen obligaciones de caracter general dando
una amplia discrecionalidad respecto de su aplicacion?, en que algunos paises |o hacen respecto de la
legislacion de sus estados federados, y en que los tribunales internacionales se han mostrado

! Primera comunicacién escrita de China, parrafo 49.
2 |bid., parrafo 55.
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extremadamente reacios a imponer normas penales especificas a Estados soberanos®, esto solo
significa que las partes en esos tratados asi 10 convinieron, y de ningn modo afecta a la obligacion
expresamente convenida que figura en el articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. De hecho, las
normas usuales de interpretacion de los tratados establecidas en la Convencion de Viena sobre €l
Derecho de los Tratados no establecen en ninguna parte que el enfoque dado a determinada cuestion
en un tratado pueda influir en modo alguno en la interpretacion de una disposicion de otro tratado
totalmente independiente.

1. DEFINICION DE "ESCALA COMERCIAL" EN EL ARTICULO 61 DEL ACUERDO
SOBRE LOSADPIC

A. EL SENTIDO CORRIENTE DE "ESCALA COMERCIAL" Y EJEMPLOS CONCRETOS DE INFRACCIONES
"A ESCALA COMERCIAL"

5. China ha sugerido que en la interpretacion de' @cala comercia” presentada por los Estados
Unidos no se asigna suficiente peso a término "escala'. Su propia definicion, sin embargo, parece
sustituir la palabra "comercial" por "significativa'.* El Japon esta de acuerdo en que es importante
asignar suficiente importancia a cada una de las palabras de la expresion "escala comercia”. Como
hemos indicado en nuestra comunicacion escrita, consideramos gue la interpretacion del articulo 61
del Acuerdo sobre los ADPIC demuestra que hay diversos factores que es preciso tener en cuenta para
determinar s una infraccién acanza o no la "escala comercial”. Como indica la interpretacién
presentada en la comunicacién escrita del Japdn, estamos ciertamente de acuerdo en gque cuando la
"escala' de las infracciones es significativa o grande, esas infracciones normalmente habran de ser
comerciales. Sin embargo, los gemplos de actividad "comercial” presentados por € Japon en su
comunicacion escrita indican también que la "escala comercial" no significa necesariamente que las
cantidades (en valor o en volumen) deban alcanzar ningln nivel determinado; y, de hecho, muestran
que esas cantidades pueden ser relativamente pequefias. Por lo tanto, €l Japén considera que el exacto
"nivel cuantitativo" que constituird una "escala comercia" sdlo puede establecerse teniendo en cuenta
diversos factores cuantitativos y cualitativos.

6. En efecto, €l Japon ya ha sefialado que la palabra "escala’ denota cierta magnitud relativa; un
indicador de tamafio o proporcion graduados.®> No equivale simplemente a "grande” ni a "muchos”

También es importante observar que la palabra "comercia” no significa forzosamente "significativo"
ni "una actividad de magnitud significativa’, como sugiere China® En el articulo 61 del Acuerdo
sobre los ADPIC se emplea especificamente € término "comercia" y no "significativa’', "sustancial"

ni "grande". Por lo tanto, la escala que se requiere solo queda definida por la palabra’ comercial".

7. A este respecto, € Japon desea volver a hacer hincapié en el sentido corriente de la palabra
"comercia". El examen del significado de esta palabra en los diccionarios, en inglés, francés y
espariol, indica que "comercial" denota que tiene que existir una compra y venta de productos y
alguna clase de actividad de mercado (denotada por € término "comercial"). Las definiciones de la
palabra "comercial", sobre todo en francés y espafiol, indican también que puede tener pertinencia
algun tipo de elemento organizativo o de representacion. Esto confirma que lo que hace que algo sea
"comercia” no es un vaor ni un volumen determinados, sino gque son factores cuditativos y
cuantitativos en conjunto los que determinan cuando la "escala" es de tal indole que alcanza el nivel
delo "comercial”.

3 Ibid., parrafo 58.

* Ibid., parrafo 72.

® Comunicacion presentada por e Japon en calidad de tercero, parrafo 8.
® Primera comunicacion escrita de China, pérrafo 72.
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8. En nuestra comunicacion escrita hemos demostrado que el examen de los hechos a la luz del
sentido corriente de "escala comercia” indica que cuando son relativamente atas las cantidades
(en volumen o valor), normalmente se manifestard la "escala comercia". Por gjemplo, alguien que
ofrezca en venta 500 botellas de detergente actlia indudablemente a escala comercial. Por lo tanto,
ciertos umbrales minimos son un medio apropiado para captar por 10 menos esas situaciones de
presuncién de escala comercial.

9. Por otro lado, € Jap6n también ha explicado que otras cantidades muchos mas pequefias
(en volumen o valor) igualmente pueden constituir una "escala comercia” segun las circunstancias del
caso. Asi, por gemplo, cuando se venden articulos falsificados en una tienda, incluso cantidades
relativamente pequefias constituirian probablemente una escala "comercial".” Andogamente, el
vendedor ambulante a quien se encuentra con unas pocas bolsas de mano de una marca prestigiosa,
gue ofrece a los transelntes, también puede considerarse que actla "a escala comercial". Del mismo
modo, cuando en una tienda se ofrece en venta solo uno de esos articulos, 0 unos pocos, la "escala
comercial" puede presumirse igualmente sobre la base del carécter profesiona de la actividad. A la
inversa, existen evidentemente circunstancias en que € nimero o e volumen de los articulos 0 su
valor no puede bastar por si solo para demostrar €l caracter "comercial" dela"escald'. Sin embargo,
en esos casos una evaluacion més completa de las circunstancias podria llevar iguamente a la
conclusion de que se alcanzala "escala comercial”.

B. LA HISTORIA DE LA NEGOCIACION CONFIRMA ESTA INTERPRETACION DEL ARTICULO 61 DEL
ACUERDO SOBRE LOSADPIC

10. En nuestra comunicacién escrita hemos sefidlado e andlisis de la expresion "escaa
comercial" en el Grupo de Negociacion del GATT sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio, en que se hizo referencia a un documento de la OMPI en que
se empleaba la misma expresion.®

11. El Japdn observa complacido que China parece alegar que ese documento confirma la
necesidad de una evaluacién especifica, caso por caso, acerca de si se ha alcanzado o no la "escala
comercid".’ Sin embargo, aunque se siga esta linea de interpretacion, el Japon observa que ello no
significa que los Miembros dispongan de total discrecionalidad para cumplir o no la norma
establecida en €l articulo 61. Nada indica que esa norma sea de tal naturaleza que un grupo especial
de la OMC no pudiera examinar si las decisiones de un Miembro sobre cuando se alcanza la "escala
comercia"”, o sobre el modo de formular sus leyes de manera que abarquen las situaciones en que se
alcanza la "escala comercial”, estdn en conformidad con la prescripcion expresa establecida en €l
articulo 61 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

12. El Jap6n sefiala también la posicién de China segun la cual la referencia al documento de
laOMPI, asi como el empleo de la expresion en otro contexto determinado, sugeriria de algin modo
que la "escala comercial" seria "afin a una produccion industrial actual".’® Sobre todo, el sentido
corriente de la palabra "comercia" confirma gque los Miembros no convinieron en un criterio de
"escala industrial”. Si lo hubieran hecho, no habrian empleado la palabra "comercia", que como se
ha analizado es un término de alcance mas amplio que se refiere a actos de compray venta, elementos
de organizacion, etc. Si los Miembros hubieran convenido en un criterio mas estrecho, €l texto habria
hecho referencia a una "escala industrial” o a "operaciones actuales'. El sentido corriente de
"comercia" es més amplio.

" Comunicacion presentada por e Japén en calidad de tercero, parrafo 13.
8 bid., parrafo 22; MTN.GNG/NG11/7, parrafo 35 (21 de junio de 1988).
® Primera comunicacién escrita de China, parrafo 74.

91pid., parrafo 76.



WT/DS362/R
Pégina C-43

13. El Japon tampoco advierte como podria aterar esta interpretacion e empleo de la palabra
"fabricacion" en € documento de la OMPI. El Acuerdo sobre los ADPIC trata del uso y la venta de
productos falsificados. Cuando el Comité de la OMPI discutio la "escala comercial" en e contexto
particular de la "fabricacion" no sugirié6 en modo alguno que la actividad infractora tuviera que
desarrollarse en una escala "afin a la produccion industrial actual".** Simplemente estaba analizando
el concepto de "escala comercia" en relacion con las actividades de fabricacion.

14. De hecho, en otro lugar del mismo documento el Comité de la OMPI adopta un enfoque méas
amplio y hace referenciaa concepto de "escala comercial” como pertinente parta determinar si ciertos
actos de envasado, exportacion e importacién, ofrecimiento para la venta, arrendamiento, préstamo u
otras formas de distribucién y otros tipos de transacciones constituyen formas de falsificacion con
arreglo a las Disposiciones Tipo de la OMPI.* Por lo tanto, a diferencia de lo que parece sugerir
China, no existe vinculacion necesaria entre la"fabricacion" y la"escala comercial”.

1. PERTINENCIA DE OTROSPRINCIPIOSEN EL ACUERDO SOBRE LOSADPIC

15. El Japon sefida ante todo que, en el caso del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, los
Miembros han convenido en una norma especifica que todos los Miembros de la OM C deben cumplir.
En efecto, e articulo 61 contiene una obligacion explicita ("establecerdn") de que los Miembros
establezcan procedimientos y sanciones penales "a menos' cuando las infracciones alcancen una
"escala comercia"”. El Japdn no considera que las disposiciones citadas por China como contexto
sean de tal naturaleza que puedan alterar el significado de esa disposicién o norma acordada
expresamente. El Japdn sefiala que, sobre la base del principio del efecto Util de los tratados, tales
disposiciones de todos modos no podrian interpretarse de un modo que en los hechos excluiria del
acuerdo la norma convenida expresamente por los Miembros en el articulo 61.

A. PARRAFO 1 DEL ARTICULO 1 DEL ACUERDO SOBRE LOSADPIC

16. El Japdn comenzara por sefialar que casi todo el andlisis del parrafo 1 del articulo 1 del
Acuerdo sobre los ADPIC que figura en la Primera comunicacion escrita de China (parrafos 93 a 97)
se refiere en realidad a la historia general de la negociacion del Acuerdo, y no especificamente a la
interpretacion del parrafo 1 de su articulo 1. El Japon sefidla que no advierte de qué modo podrian las
declaraciones de orden general hechas por ciertos Miembros acerca del conjunto del Acuerdo sobre
los ADPIC alterar € significado juridico de disposiciones determinadas del Acuerdo convenidas por
todos los Miembros que establecen expresamente ciertas obligaciones para los Miembros de la OMC.
A juicio del Japon, no es apropiado atribuir este tipo de pertinencia amplia a declaraciones generales
hechas por ciertos Miembros durante la negociacién de un acuerdo cuando se trata de la interpretacion
individual de disposiciones expresas que contiene. No seria correcto alterar el significado de un texto
convenido explicitamente por todos los Miembros sobre la base de declaraciones hechas por algunos
en lanegociacién general .

17. El Japdn sefidla también que un examen del texto completo del parrafo 1 del articulo 1 del
Acuerdo sobre los ADPIC indica que, globalmente, debe interpretarse en € sentido de que obliga a
los Miembros a "aplicar” las obligaciones expresas que se encuentran en otros lugares del Acuerdo:
es decir, poner en préctica el Acuerdo en su derecho interno. Asi, €l parrafo 1 del articulo 1, en su
texto completo, dice asi:

"Los Miembros aplicarén las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros
podran prever en su legislacion, aunque no estaran obligados a ello, una proteccion

2 1bid., parrafo 76.
12 Comité de Expertos de la OMP!I sobre medidas contra la falsificacion y |a pirateria, disposiciones
tipo paraleyes nacionales, C& P/CE/2, distribuido los dias 18 y 19 de febrero de 1998, parrafo 34.
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méas amplia que la exigida por € presente Acuerdo, a condicién de que tal proteccion
no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podran establecer libremente
el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en € marco
de su propio sistemay practicajuridicos." (sin subrayar en € original)

18. En otras palabras, € parrafo 1 del articulo 1 se refiere principamente a la obligacion de los
Miembros de poner en préctica -es decir, aplicar en su derecho interno- las disposiciones del Acuerdo
sobre los ADPIC ("aplicaran las disposiciones del presente Acuerdo"). La primera oracion de la
disposicién establece el deber general de los Miembros de proceder asi. La segunda oracion establece
gue los Miembros podran, aunque no estardn obligados a €ello, ir més alé en la proteccion que
otorguen en cuanto tal proteccion complementaria no esté exigida por las disposiciones del Acuerdo.
La tercera oracion -a la que China hace referencia- dispone que "los Miembros podrén establecer
libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su
propio sistemay précticajuridicos’. Como haexplicado el Organo de Apelacion, "[p]or consiguiente,
los Miembros tienen libertad para decidir la megjor manera de cumplir las obligaciones que les impone
el Acuerdo sobre los ADPIC en e contexto de su respectivo ordenamiento juridico".”® Pero esta
disposicién no puede interpretarse en modo alguno con el sentido de que los Miembros tienen libertad
para modificar sus obligaciones impuestas por e Acuerdo sobre los ADPIC cuando aplican estas
obligaciones en su ordenamiento juridico interno.

19. Ademés, una interpretacion diferente del parafo 1 del articulo 1 de Acuerdo sobre
los ADPIC -es decir, una interpretacion que permitiese a los Miembros no imponer procedimientos y
sanciones penales en ciertos casos de falsificacion "a escala comercia"- seria contrariaa principio de
interpretacion relativo al efecto Gtil de los tratados. Si 1a Ultima oracion del parrafo 1 del articulo 1
del Acuerdo sobre los ADPIC se interpretase en € sentido de que modifica la prescripcion expresa
incluida en el articulo 61 -de establecer procedimientos y sanciones penales- sustituyéndola por una
facultad discrecional de los Miembros para establecer otros tipos de procedimientos y sanciones (o, de
hecho, no establecer ninguno en absoluto), ello significaria en los hechos excluir del Acuerdo la
obligacion expresa que contiene el articulo 61.

B. PARRAFO 5 DEL ARTICULO 41 DEL ACUERDO SOBRE LOSADPIC

20. Conforme a los términos en que esta redactado, el parrafo 5 del articulo 41 no se refiere ala
cuestion de la tipificacion pena en si misma que agui nos interesa, es decir, a la cuestion de si un
Miembro de la OMC ha establecido debidamente procedimientos y sanciones penaes para la
falsificacion o la pirateria a escala comercial conforme alo previsto en el articulo 61.* En todo caso,
los principios del parrafo 5 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC nos dicen algo sobre €l
volumen de los recursos que los Miembros de la OMC deben destinar a la aplicacion de esos
procedimientos y sanciones penales por fasificacion a escala comercial, y no a la aplicaciéon de la
legislacion en general. Sin embargo, cualquiera que sea € significado de sus principios generales, el
parrafo 5 del articulo 41 no puede interpretarse en el sentido de que contradice la prescripcién
especifica del articulo 61 por la que determinadas infracciones deben ser tipificadas como delitos.
Es evidente que, toda vez que determinado comportamiento se tipifica como delito, ello supone un
mayor trabajo paralos fiscales y los tribunales penales. Los Miembros de la OMC que redactaron €l
articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC ciertamente lo sabian, pero a pesar de ello convinieron en
tipificar ciertas formas de falsificacion y pirateria conforme a un criterio comun (la "escala
comercia™).

3 Organo de Apelacion de la OMC, India - Patentes (Estados Unidos), parrafo 59 (WT/DS50/AB/R,
16 de enero de 1998).

14 La cuestién planteada en esta diferencia no consiste en si China debe o no establecer un sistema
judicial parala observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicacién
delalegislacién en general.
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21. China parece sugerir que los Miembros de la OMC, al decidir cudndo han de tipificar como
delito la falsificacion dolosa de marcas de fébrica o de comercio (o la pirateria lesiva del derecho de
autor), pueden en Ultima instancia evaluar libremente s esas infracciones crean 0 no una amenaza
para su orden plblico™, o cémo se relacionaria la tipificacion de esos actos como delitos con e
régimen de otros delitos comerciales.® Este criterio desconoce la redaccion explicitay la obligacion
gue figuraen €l articulo 61, con arreglo alas cuales la cuestion fundamental para decidir cuando se ha
de tipificar como delito la falsificacion dolosa de marcas de fébrica o de comercio (o la piraterialesiva
del derecho de autor) consiste en que tales infracciones hayan alcanzado la "escala comercial”. Este
requisito minimo definido en comin debe interpretarse conforme alos principios de la Convencién de
Vienay no ala apreciacion unilateral de cada Miembro de la OMC acerca de las necesidades de su
orden publico o la relacion con otros comportamientos comerciales que ha resuelto tipificar como
delitos (sin que el derecho de la OMC impusiera prescripcion alguna de hacerlo).

V. CONCLUSION

22. Por los fundamentos expuestos precedentemente y en nuestra comunicacion escrita, €l Japon
considera que la expresion "escala comercia" que figura en €l articulo 61 debe interpretarse en el
sentido de que impone a los Miembros la obligacién de establecer procedimientos y sanciones
penales, no solo en casos referentes a cantidades relativamente grandes de mercancias falsificadas o
en que esas mercancias representan un valor sustancial, sino también en |as situaciones que, aunque se
refieran a cantidades menores de articulos 0 a un valor mas bao, iguamente representan una
falsificacion a escala comercial debido a circunstancias cualitativas particulares (por ejemplo, por
elementos de organizacion o por su frecuencia).

%> por gjemplo, Primera comunicacion escrita de China, parrafos 40 y 137.
16 por gjemplo, Primera comunicacion escrita de China, parrafo 62, o parrafos 117 y siguientes.
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ANEXO C-12

RESUMEN DE LA COMUNICACION PRESENTADA POR COREA
EN CALIDAD DE TERCERO

I INTRODUCCION

1 El Gobierno de la Republica de Corea ("Cored") presenta esta comunicacion en calidad de
tercero respecto de ciertos aspectos de las primeras comunicaciones escritas presentadas por |os
Estados Unidos € 30 de enero de 2008 y por la Republica Popular China ("China") € 12 de marzo
de 2008 en el asunto China - Medidas que afectan a la proteccion y observancia de los derechos de
propiedad intelectual (DS362).

2. Coreatiene intereses sistémicos en lainterpretacion y aplicacién de diversas disposiciones del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
("Acuerdo sobre los ADPIC"). En consecuencia, Corea se reservo sus derechos en calidad de tercero
con arreglo al parrafo 2 del articulo 10 del Entendimiento sobre las reglas y procedimientos por los
que se rige la solucién de diferencias ("ESD"). Corea agradece esta oportunidad de exponer sus
puntos de vista al Grupo Especial.

M. ARGUMENTACION JURIDICA

A. EL MIEMBRO QUE ALEGA LA VIOLACION POR OTRO MIEMBRO DE UN ACUERDO PERTINENTE
DE LA OMC DEBE PRESENTAR, PARA ACREDITARLA PRIMA FACIE, PRUEBAS Y ARGUMENTOS
JURIDICOS SUFICIENTES PARA DEMOSTRAR LA INCOMPATIBILIDAD DE LOS ACTOS
IMPUGNADOS CON EL ACUERDO RESPECTIVO

3. A juicio de Coreq, €l requisito de acreditar prima facie |as alegaciones se satisface presentado
pruebas facticas y argumentos juridicos "suficientes para demostrar” |a incompatibilidad de la medida
impugnada con la obligacion del Miembro demandado. Por regla basica, el Miembro que alega la
violacion de una disposicion de los Acuerdos de la OMC por otro Miembro debe "afirmar y probar su
alegacion” aportando "pruebas y argumentos juridicos suficientes para demostrar" laincompatibilidad
de la medida impugnada con las obligaciones que corresponden a Miembro demandado con arreglo a
los Acuerdos de laOMC.

4, Corea considera que la norma de la acreditacion prima facie importa particularmente en esta
diferencia en cuanto una de las principales cuestiones planteadas en ella se dirige a mecanismo de
observancia por medios penales y las actividades conexas de un Estado Miembro. Como destaca
China, una investigacion y una evaluacion sobre los mecanismos nacionales de observancia de
carécter pena de un Miembro debe llevarse a cabo en forma cuidadosa a fin de no lesionar la
soberania nacional del Miembro.

5. Con €l fin de garantizar que el examen por € Grupo Especial sélo se lleve a cabo con prueba
suficiente y argumentos juridicos convincentes, y evitar controversias innecesarias derivadas del
examen del sistema penal de observancia de un Miembro, es preciso que el Grupo Especia aplique
rigurosamente € umbral de la demostracion prima facie.
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B. EL UMBRAL DE CHINA A LOS EFECTOS DE LAS SANCIONES PENALES ESARBITRARIO Y CHINA,
EN CONSECUENCIA, NO IMPONE SANCIONES PENALES EFICACES POR LA FALSIFICACION
DOLOSA DE MARCAS DE FABRICA O DE COMERCIO Y LA PIRATERIA LESIVA DEL DERECHO DE
AUTOR"A ESCALA COMERCIAL"

6. Como también reconoce China, las sanciones penales se aplican en ese pais por fasificacion y
pirateria cuando tales actos se realizan en una escala suficiente para superar los umbrales minimos de
las medidas de observancia de naturaleza penal." Segin China, el propdsito de ese umbra en e
sistema pena consiste en "expresar € punto a partir del cual -segun el meditado juicio de China- la
actividad proscrita amenaza el orden publico y justifica la intervencion, relativamente onerosa y
engorrosa, del sistema penal con sus consiguientes efectos en los derechos de las personas'.? De este
modo, los umbrales minimos para diversos delitos de violacion de derechos de propiedad intelectual
varian oscilando entre 30.000 y 50.000 RMB, en cuantia total de ventas. Toda infraccién que quede
por debajo del umbral aplicable esta, por lo tanto, exenta de sancién penal.

7. Aungue China presenta extensas explicaciones de su sistema de derecho pena y del
mecanismo de umbrales en su Primera comunicacion escrita, no queda del todo claro por qué el
Gobierno de China ha establecido esa suma determinada de dinero como umbral minimo para las
medidas de observancia de carécter penal. Corea considera que China no ha presentado ningin
motivo ni fundamento que obligara aintroducir el sistema de umbrales minimos ni a adoptar 1os que
concretamente se adoptaron.

8. Lo que est4 claro, en cambio, es que cierta categoria de infracciones de derechos de propiedad
intelectual, que pueden ser importantes segun las alegaciones de los Estados Unidos, simplemente
guedan impunes, por o menos penalmente. En definitiva, el umbral de China para las actuaciones
penales sustrae simplemente de la posibilidad de sancién pena algunos de los delitos referentes a
derechos de propiedad intelectual, lo que no es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. No se
encuentra en parte alguna del articulo 61 un fundamento juridico por el que un Miembro pudiera
excluir categéricamente determinado grupo de infracciones sobre la base de su propio juicio y
evaluacion.

9. Ademas, con respecto a la expresion "escala comercia®, Corea no esta de acuerdo con la
afirmacion general de China segun la cual los Miembros tienen total discrecionalidad al interpretar y
aplicar esa expresion. La expresién debe interpretarse sobre la base de los principios de la
Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, y en opinion de Corea la
interpretacion presentada por los Estados Unidos parece la méas apropiada a ese respecto.

10. A juicio de Corea, la expresidn parece requerir simplemente cierto nivel de magnitud, y ese
nivel no tiene que ser necesariamente "significativo". En términos précticos, Corea considera que, a
este respecto, "cierto nivel de magnitud” deberia significar que se explota o desarrolla una actividad
mercantil, grande o pequefia, con fines de obtencién de un beneficio econdmico mediante la
infraccion de derechos de propiedad intelectual de manera relativamente sistematica. En otras
palabras, siempre que una persona o entidad desarrolle una actividad mercantil con infraccion de
derechos de propiedad intelectual de otra persona o entidad, y obtenga un beneficio econémico, debe
considerarse que viola derechos de propiedad intelectual "a escala comercia" con independenciade la
cantidad que supuestamente esté en juego.

11. Corea también observa que las sanciones resultantes de un procedimiento administrativo
suelen ser distintas, en grado y en calidad, de las sanciones resultantes del procedimiento pena. Enla
mayoria de los casos las sanciones penales tienen mayor efecto de disuasion que los procedimientos

! Primera comunicacién escrita de China, parrafo 17.
2 Primera comunicacion escrita de China, pérrafo 19.
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administrativos. Por lo tanto, el argumento planteado por China no parece convincente a este
respecto.

C. EL RECLAMANTE NO SOPORTA UNA CARGA DE LA PRUEBA ESPECIALMENTE INTENSA AL
PLANTEAR UNA ALEGACION BASADA EN EL ARTICULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOSADPIC

12. Puede ser exacto que los Estados partes en un tratado cuenten con discrecionalidad al poner
en préctica en el plano interno las obligaciones de naturaleza penal que €l tratado les impone para su
observancia® Pero la situacion seria totalmente distinta s determinada categoria de delitos
sencillamente quedase impune a pesar de que la disposicion aplicable del tratado exigiera
expresamente su castigo. En este caso no se trata ya de discrecionalidad, sino del incumplimiento de
una obligacion establecida en el tratado.

13. Ademas, en el actua sistema de solucién de diferencias de la OMC no cabe alegar que recae
en € reclamante una carga de la prueba mas rigurosa que en otros casos simplemente porque haya
planteado una cuestion relativa a medidas de observancia de naturaleza penal. Corea no tiene
conocimiento de que e Acuerdo sobre los ADPIC ni e ESD establezcan criterios diferentes en
materia de carga de la prueba segln la natural eza de | as a egaciones.

14. Por otra parte, a tratar esta cuestion, el fundamento o la explicacién que presenta China
respecto de las leyes y reglamentos dictados acerca de esta cuestion no deben ser decisivos. Por
giemplo, China no puede tratar de justificar su supuesta infraccion, s la hay, basandose en
argumentos como el de que "el derecho penal chino emplea normalmente el sistema de umbrales™ o
"en China es necesario adoptar un sistema de umbrales'.”

15. En lugar de €ello, lo que debe ser decisivo en esta investigacion es si las leyes y reglamentos
de China que se impugnan constituyen o no efectivamente una aplicacion de buena fe del articulo 61
del Acuerdo sobre los ADPIC y si con ellos se cumple 0 no cabalmente la obligacion que impone esa
norma.

[II. CONCLUSION

16. Corea agradece la oportunidad de participar en estas actuaciones y exponer sus puntos de
vistaa Grupo Especial.

% Primera comunicacion escrita de China, parrafos 52-57.
* Primera comuni cacion escrita de China, pérrafo 19.
® Primera comunicacion escrita de China, parrafo 19.
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ANEXO C-13
DECLARACION ORAL DE COREA
1 La Republica de Corea ("Corea") agradece esta oportunidad de exponer al Grupo Especial sus

puntos de vista en calidad de tercero en esta importante diferencia.  En esta declaracion Corea
presentara una resefia de los problemas fundamentales que figuran en la comunicacion que presentd
en su calidad de tercero el 26 de marzo de 2008.

l. EL MIEMBRO QUE ALEGA LA VIOLACION POR OTRO MIEMBRO DE UN
ACUERDO PERTINENTE DE LA OMC DEBE PRESENTAR, PARA
ACREDITARLA PRIMA FACIE, PRUEBAS Y ARGUMENTOS JURIDICOS
SUFICIENTES PARA DEMOSTRAR LA INCOMPATIBILIDAD DE LOS ACTOS
IMPUGNADOS CON EL ACUERDO RESPECTIVO

2. A juicio de Corea, €l requisito de acreditar prima facie |as alegaciones se satisface presentado
pruebas facticas y argumentos juridicos "suficientes para demostrar” la incompatibilidad de la medida
impugnada con la obligacién del Miembros demandado. Corea considera que la norma de la
acreditacion prima facie importa particularmente en esta diferencia en cuanto una de las principales
cuestiones planteadas en ella se dirige a mecanismo de observancia por medios penales y las
actividades conexas de un Estado Miembro. Como destaca China, unainvestigacion y una evaluacion
sobre los mecanismos nacionales de observancia de caracter penal de un Miembro debe llevarse a
cabo en forma cuidadosa a fin de no lesionar |a soberania nacional del Miembro.

3. Con €l fin de garantizar que el examen por € Grupo Especial sélo se lleve a cabo con prueba
suficiente y argumentos juridicos convincentes, y evitar controversias innecesarias derivadas del
examen del sistema pena de observancia de un Miembro, es preciso que €l Grupo Especial aplique
rigurosamente el umbral de la demostracion prima facie.

M. EL UMBRAL DE CHINA A LOS EFECTOS DE LAS SANCIONES PENALES ES
ARBITRARIO Y CHINA, EN CONSECUENCIA, NO IMPONE SANCIONES
PENALES EFICACES POR LA FALSIFICACION DOLOSA DE MARCAS DE
FABRICA O DE COMERCIO Y LA PIRATERIA LESIVA DEL DERECHO DE
AUTOR"A ESCALA COMERCIAL"

4, Como también reconoce China, las sanciones penal es se aplican en ese pais por falsificaciony
pirateria cuando tales actos se realizan en una escala suficiente para superar los umbrales minimos de
las medidas de observancia de naturaleza penal. Aungue China presenta extensas explicaciones de su
sistema de derecho penal y del mecanismo de umbrales en su Primera comunicacion escrita, no queda
del todo claro por qué el Gobierno de China ha establecido esa suma determinada de dinero como
umbral minimo para las medidas de observancia de carécter penal.

5. Lo que esta claro, en cambio, es que cierta categoria de infracciones de derechos de propiedad
intelectual, que pueden ser importantes segun las alegaciones de los Estados Unidos, simplemente
guedan impunes, por 1o menos penalmente. En definitiva, el umbral de China para las actuaciones
penales sustrae simplemente de la posibilidad de sancién pena algunos de los delitos referentes a
derechos de propiedad intelectual, 10 que no es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC.

6. Ademas, con respecto ala expresion "escala comercia”, ajuicio de Coreala expresion parece
requerir simplemente cierto nivel de magnitud, y ese nivel no tiene que ser necesariamente
"significativo". En términos précticos, Corea considera que, a este respecto, "cierto nivel de
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magnitud" deberia significar que se explota o desarrolla una actividad mercantil, grande o pequefia,
con fines de obtencidn de un beneficio econdmico mediante la infraccion de derechos de propiedad
intelectual en forma de algiin modo sistemética. En otras palabras, siempre que una persona o entidad
desarrolle una actividad mercantil con infraccién de derechos de propiedad intelectual de otra persona
0 entidad, y obtenga un beneficio econémico, debe considerarse que viola derechos de propiedad
intelectual "a escala comercia" con independencia de la cantidad que supuestamente esté en juego.

7. Corea también observa que las sanciones resultantes de un procedimiento administrativo
suelen ser distintas, en grado y en calidad, de las sanciones resultantes del procedimiento penal. Enla
mayoria de los casos las sanciones penales tienen mayor efecto de disuasion que los procedimientos
administrativos. Por lo tanto, el argumento planteado por China no parece convincente a este
respecto.

1. EL RECLAMANTE NO SOPORTA UNA CARGA DE LA PRUEBA
ESPECIALMENTE INTENSA AL PLANTEAR UNA ALEGACION BASADA EN EL
ARTICULO 61 DEL ACUERDO SOBRE LOSADPIC

8. En € actual sistema de solucion de diferencias de la OMC no cabe alegar que recae en €l
reclamante una carga de la prueba mas rigurosa que en otros casos simplemente porque haya
planteado una cuestion relativa a medidas de observancia de naturaleza penal. Corea no tiene
conocimiento de que e Acuerdo sobre los ADPIC ni el ESD establezcan criterios diferentes en
materia de carga de la prueba segin la natural eza de | as alegaciones.

9. Por otra parte, a tratar esta cuestion, el fundamento o la explicacién que presenta China
respecto de las leyes y reglamentos dictados acerca de esta cuestion no deben ser decisivos.
Por ggemplo, China no puede tratar de justificar su supuesta infraccion, s la hay, basdndose en
argumentos como el de que "€l derecho pena chino emplea normalmente e sistema de umbraes' o
"en China es necesario adoptar un sistema de umbrales”.

10. En lugar de ello, lo que debe ser decisivo en esta investigacion es si las leyes y reglamentos
de China que se impugnan constituyen o no efectivamente una aplicacion de buena fe del articulo 61
del Acuerdo sobrelos ADPIC y si con ellos se cumple o no cabalmente la obligacion que impone esa
norma.

11. Corea agradece la oportunidad de participar en estas actuaciones y exponer sus puntos de
vistaa Grupo Especial.



WT/DS362/R

Pégina C-51
ANEXO C-14
COMUNICACION PRESENTADA POR MEXICO
EN CALIDAD DE TERCERO
l. INTRODUCCION
1 El Gobierno de México agradece la oportunidad de presentar su punto de vista en esta

diferencia.  México participa en la presente controversia en calidad de tercero en razén de la
afectacion ocasionada a empresas mexicanas debido a una implementacién inadecuada por parte de
China de sus obligaciones previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC").

2. México observa que existen discrepancias entre los Estados Unidos de América ("Estados
Unidos') y China respecto a contenido preciso de la legislacion china correspondiente, asi como de
sus politicas en lamateria. Consciente de estas discrepancias, México enfocard sus comentarios en la
reclamacion de los Estados Unidos que tiene su fundamento en el articulo 61 del Acuerdo sobre
losADPIC, relativa a los umbrales necesarios para la aplicacion de sanciones y procedimientos
penales. No obstante, México se reserva su derecho para hacer comentarios respecto de las otras
reclamaciones presentadas por los Estados Unidos en esta controversia.

M. CARGA DE LA PRUEBA

3. En los péarrafos 49-59 de su Primera comunicacion escrita, China argumenta que los Estados
Unidos "soportan una carga de la prueba especialmente intensa al presentar una reclamacion en €
sentido de que China no cumple con la obligacion establecida en el articulo 61". México no estd de
acuerdo. En e presente caso, € nivel de la carga de la prueba que tiene €l reclamante para acreditar
prima facie cada una de sus reclamaciones es € nivel normal.

4, Los argumentos de China respecto a sentido de las medidas establecidas en € articulo 61
pueden ser (tiles para entender el contexto de dicho articulo conforme al Acuerdo sobre los ADPIC, y
de este modo interpretar su significado. Sin embargo, contrariamente a lo alegado por China, estos
argumentos no justifican "una carga de la prueba especialmente intensa, en comparacion con la que
normal mente tendrian [los Estados Unidos como parte reclamante]”.

1. UMBRALES NECESARIOS PARA LA APLICACION DE SANCIONES Y
PROCEDIMIENTOS PENALES

5. Como parte de su defensa en relacidn con la reclamacion de los Estados Unidos respecto del
articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, China sefial 6 entre otras cuestiones la necesidad de contar
con discrecionalidad en e enjuiciamiento por actos ilicitos aunada al tema de la asignacion de los
limitados recursos del Gobierno para la aplicacion de las sanciones penadles. Dado que la
impugnacion de los Estados Unidos conforme a articulo 61 se limita alalegislacion china referente a
las sanciones y procedimientos penales, México limitard sus comentarios a este punto. Los aspectos
relativos a la discrecionalidad en el enjuiciamiento por actos ilicitos y la asignacion de recursos en
relacion con la aplicacion actual de dichas leyes y reglamentos no son cuestiones que se encuentren
sometidas a consideracion de este Grupo Especial.

6. Los Estados Unidos alegan que la legislacion penal china mantiene una especie de "puertos
seguros’ ("safe harbors') que permiten la falsificacion y pirateria a escala comercial evitando la
posibilidad de enjuiciamiento penal o condena por dichos actos. Es decir, las leyes establecen puertos
seguros dado que prohiben la facultad de enjuiciar por actosilicitos o establecer sanciones penales por
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pirateria y fasificacion a menos que se alcancen los umbrales especificos en cantidad o valor,
establecidos en la legislacion china. En opinion de los Estados Unidos estos umbrales otorgan a los
falsificadores o0 a las personas que redlizan pirateria una guia clara para operar sin €l temor de ser
sujetos a l%lnciones penales por violaciones de los derechos de propiedad intelectual a escala
comercial.

7. China sefiala que los Estados Unidos tienen un entendimiento equivocado sobre lalegislacién
aplicable y que China establecié de manera plena los procedimientos y sanciones penales para
aplicarse al menos en los casos de falsificacion dolosa de marcas de fébrica o de comercio o de
piraterialesiva del derecho de autor a escala comercial.

8. El asunto central sefiadlado en esta reclamacién es e significado del término "escala
comercial". Los Estados Unidos basan su reclamacion en la siguiente interpretacion:

"el concepto de 'escala comercial' comprende ... a quienes redizan actividades
comerciales para obtener una 'ganancia financiera’ en el mercado, y por lo tanto

acttian, por definicion, a escala comercial”.?

9. China no concuerda con esta interpretacion, argumentando en particular lo siguiente:

"Los Estados Unidos afirman que si las transacciones se realizan con propésitos
comerciales son necesariamente a 'escala comercial'. Esto elimina completamente de
ladefinicién el concepto de 'escala. En efecto, los Estados Unidos han propuesto que

el Grupo Especial interprete 'escala comercial' como 'propésito comercial'."®

China argumenta que "escala comercial” se refiere a "magnitud significativa de la actividad"*
y a"empresa comercia sostenible"*

10. Meéxico esta de acuerdo con los Estados Unidos en € sentido de que € concepto de "escala
comercial" comprende a quienes realizan actividades comerciales para obtener un "provecho
economico” en el mercado, y que, por definicion, actlan a escala comercial. En otras palabras,
Meéxico entiende que € término "escala comercia" intenta abarcar las actividades que van méas alade
las violaciones casuales u ocasionales que no tienen el propésito de generar ganancias. No obstante,
en opinién de México, aun tomando en cuenta la interpretacion que hace China del término "escala
comercia"”, lalegislacion china no cumple con el articulo 61 del Acuerdo sobrelos ADPIC. Envirtud
del establecimiento de los "puertos seguros* descritos por los Estados Unidos, la legislacién china"no
establece procedimientos y sanciones penales aplicables a menos para los casos de falsificacion
dolosa de marcas de fébrica o de comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor”, aln para
aquellos casos que constituyan una "magnitud significativa de la actividad" o en que se trate de una
"empresa comercial sostenible”.

11. China resume los umbrales necesarios para la aplicacion de sus procedi mientos penales como
sigue:

En resumen, de conformidad con la legislacién china, la utilizacion de una marca de
fébrica falsificada constituye un delito si el volumen de comercio ilegal es de por lo

! Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafos 4-5.

2 Primera comunicacion escrita de los Estados Unidos, parrafo 110. Los Estados Unidos presentan dos
actividades que caen dentro del significado de "escala comercia™ pero aclaran que "esta comunicacion se refiere
alaprimera de esas actividades'.

® Primera comunicacién escrita de China, parrafo 67.

* Primera comunicacion escrita de China, parrafos 4, 61-62, 64, 72y 117.

® Primera comunicacion escrita de China, pérrafo 133.
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menos 50.000 RMB (aproximadamente 6.925 ddlares EE.UU.) 0 s las ganancias
ilegales (utilidades) son de por lo menos 30.000 RMB (aproximadamente
4.155 dblares EE.UU.) (articulo 213); la venta de mercancias portando dicha marca
es un delito si el volumen de ventas es de por |o menos 50.000 RMB (articulo 214); y
la produccion o venta de dichas marcas constituye un delito s e volumen de
comercio ilega es de por 1o menos 50.000 RMB, s la ganancia ilegal es de por lo
menos 30.000 RMB, o si existen por lo menos 20.000 piezas infractoras de marcas de
fébrica (articulo 215).

La reproduccion y/o distribucién sin licencia de diversas obras constituye un delito s
se alcanza cualquiera de los siguientes umbrales: la ganancia ilegal de por 1o menos
30.000 RMB, el volumen de comercio ilegal de por 1o menos 50.000 RMB, o existen
por lo menos 500 copias infractoras (articulo 217); y la venta de copias piratas
constituye un delito si la ganancia ilegal es de por lo menos 100.000 RMB
(aproximadamente 13.850 délares EE.UU.) (articulo 218).°

12. Los Estados Unidos demostraron en su Primera comunicacion y en las pruebas documentales
gue la acomparian que en China existe un considerable nimero de operaciones por debgjo de estos
umbrales. Esto prueba prima facie que dichas operaciones son comercialmente sostenibles. Ademas,
aun siendo pequerias, son claramente "significativas'.

13. México estd de acuerdo con China en e sentido de que los gobiernos nacionales deben
mantener una amplia discrecionalidad respecto del establecimiento y aplicacion de sus procedi mientos
penaes, y que € Acuerdo sobre los ADPIC no exige un enfoque uniforme para estos temas.
Sin embargo, los Estados Unidos presentaron pruebas de que, en virtud de una combinacién de
factores -los niveles de los umbrales para ser sancionado, |a manera en gque los valores son calculados,
y la total excepcién (“"puertos seguros') de la cual gozan las personas que operan por debajo de los
umbrales- la legidacion de China parece tener e efecto de aentar, en lugar de desalentar, la
falsificacion de marcasy lapirateria del derecho de autor.

14. Esta situacién es posible debido a que China permite que las personas se involucren en la
fasificacion de marcas y pirateria del derecho de autor de manera continua, con la certeza de que
podrén evitar ser sancionadas simplemente s limitan sus actividades comerciales a ciertos niveles.
Especiamente en el contexto de cdmo la pirateria se lleva a cabo en China -con grandes cantidades de
articulos ilegales distribuidos a través de numerosos establecimientos pequefios- la legislacion china
no parece establecer sanciones penales para los casos de la pirateria del derecho de autor a escala
comercial en € sentido de la primera oracién del articulo 61.

V. CONCLUSION

15. El Gobierno de México agradece la oportunidad de participar en este procedimiento en
calidad de tercero y presentar sus opiniones en estas importantes cuestiones juridicas rel acionadas con
el cumplimiento del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC por parte de China. México seguirade
cerca los acontecimientos que surjan sobre el tema y estamos listos para responder a cualquier
pregunta por parte del Grupo Especial.

® Primera comunicacién escrita de China, parrafos 20-21.
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ANEXO C-15

DECLARACION ORAL DE MEXICO

l. INTRODUCCION

1. Sefior Presidente y miembros del Grupo Especial, México se referira a cuestiones que fueron
sometidas ante este Grupo Especia relacionadas con la interpretacion del articulo 61 del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
("Acuerdo sobre los ADPIC"). Especificamente, México hara referencia a la interpretacién adecuada
del término "escala comercia" y la razon por la cual los umbrales necesarios para la aplicaciéon de
sanciones y procedimientos penales establecidos en la legislacion china son incompatibles con las
obligaciones de China conforme al articulo 61.

1. INTERPRETACION DE "ESCALA COMERCIAL"

2. La primera oracion del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC sefida que "Los Miembros
estableceran procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de fasificacién dolosa de
marcas de fébrica o de comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor a escala comercial”.
En virtud de esta disposicion, los Miembros estan obligados a contar con los procedimientos penales y
sanciones que deberan aplicarse como minimo a la falsificacion dolosa de marcas de fabrica o de
comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor a escala comercial. En resumen, € articulo 61
obliga a los Miembros a perseguir penamente actividades especificas que se redlizan a escala
comercial.

3. La cuestion en esta diferencia consiste en determinar si, a través del establecimiento de sus
umbrales cuantitativos para procedimientos y sanciones penales, China ha dejado de perseguir
penamente las actividades contempladas en el articulo 61. Ta como China lo ha resumido en €
parrafo 60 de su Primera comunicacion escrita, "[t] he core of the dispute between the United Sates
and China is the meaning and scope of 'commercial scale™. Sin embargo, o que China intenta hacer
en su Primera comunicacion escrita es dar una interpretacion de "escala comercial” que per se excluye
de los procedimientos y sanciones penales, ciertas actividades orientadas al comercioy lafasificacion
dolosa de marcas de fébrica o de comercio o de piraterialesiva del derecho de autor.

4, China argumenta que "escala comercial" se refiere ala magnitud significativa de actividad® y
aunaempresa comercial sostenible.? Estados Unidos argumenta por € contrario que:

"the concept of ‘commercial scale' extends ... to those who engage in
commercial activities in order to make a ‘financial return' in the
marketplace, and who are, by definition, therefore operating on a
commercial scale".’

5. Estas interpretaciones divergentes, conllevan a implicaciones muy diferentes. China adopta
un enfoque limitado en la interpretacion de "escala comercia”. Por el contrario, Estados Unidos
adopt6 un enfoque més amplio. México también reconoce las interpretaciones de Canadd’, Corea’ y
Brasil® en que el término "escala comercial" invoca la nocién de rentabilidad considerada desde un

! Primera comunicacion escrita de China, parrafos 4, 61-62, 64, 72y 117.
2 Primera comunicacion escrita de China, péarrafo 133.

® Primera comunicacion escrita de Estados Unidos, parrafo 110.

* Comunicacion escrita de Canadé, parrafo 5.

® Comunicacion escrita de Corea, parrafo 26.

® Comunicacion escrita de Brasil, parrafo 36.
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nivel de magnitud. En otras palabras, dicho término aplica a actividades que sean significativas y
realizadas con el propdsito de obtener una ganancia comercial. Sin embargo, como Corea lo indica,
no es claro por qué debe limitarse el acance del término, como argumenta China, a una magnitud
significativa de actividad.”

6. Al exigir que las actividades sean significativas y, a mismo tiempo, realizadas con €l
propésito de obtener ganancias financieras, no se incluiria la falsificacion de marcas y pirateria de
derechos de autor llevadas a cabo casualmente o en instancias individuales. En el parrafo 15 de su
comunicacion escrita, Japon proporciona un gemplo muy Util que se refiere a un comerciante que
vende bolsas en las calles de Ginebra y que, contribuye a la cadena de violacion de marcas registradas
aln cuando este vendedor opere en una pequefia escala.  Esta actividad es claramente significativa
debido a que contribuye a la cadena de la infraccion. Toda vez que e propésito del articulo 61 es
disuadir de lafalsificacion dolosa de marcasy pirateria lesiva de derechos de autor mediante el uso de
procedimientos y sanciones penales, no tendria sentido exigir a los Miembros que restrinjan
Unicamente actividades de una "magnitud significativa'.

7. El gjemplo arriba mencionado ayuda a entender de mejor manera la que pudiera ser una
interpretacion aternativa, o por no decir una mejor o0 correcta interpretacion del término "escala
comercial". De este modo, "conforme a sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del
tratado en el contexto de estos, y teniendo en cuenta su objeto y fin" como lo exige la Convencién de
Viena sobre e Derecho de los Tratados, es importante resaltar que la palabra "escald' no
necesariamente estad sujeta a condiciones de magnitud, sino a “"cualidades’ (misma cuaidad).?
Al respecto no hay una obligacién establecida a los Miembros en relacion con la falsificacion dolosa
de marcas o pirateria lesiva de derechos de autor, a menos no conforme al articulo 61 del Acuerdo
sobre los ADPIC a menos que dichos actos se realicen comercialmente (es decir a escala comercial).

8. Asi mismo, China argumenta que es permisible interpretar €l término "escala comercia"
limitdndolo a las actividades de manufactura o produccién industrial y no incluyendo ventas a
menudeo.’ De esta manera, una vez mas, China intenta limitar e alcance del término "escala
comercia"”.

0. México estd de acuerdo en que la caracteristica principal de "escala comercial” esla ganancia
financiera o beneficios monetarios, sin importar € papel que desempefie el infractor en la distribucion
de productos ilicitos. En el parrafo 5 de su Comunicacion escrita, Canada establece claramente por
qué lainterpretacion de China es problemética:

"Indeed, for the commercial infringer, as for any other person
carrying out a business, profitability can be achieved by reproducing
or selling large quantities, or by reproducing or distributing small
quantities with high margins. Professional infringers can accomplish
lowoverhead and high-margin mass-production and distribution from
their homes using their laptop computers; factory assembly-lines are
not needed. By associating the term ‘commercial scale’ with
industrial-scale production, China overlooks these economic
realities.”

 Comunicacion escrita de Corea, parrafos 26 y 30.

8 Véase, Diccionario de la Lengua Espafiola. Real Academia Espariola; 2.f. Sucesion ordenada de
valores distintos de una misma cuaidad. Escala de colores, dureza.

° Primera comunicacion escrita de China, parrafos 73-78 y 133.
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10. México esta de acuerdo con los argumentos de Canadé sobre la discrecion de los Miembros
para perseguir casos triviaes En la medida en que los Miembros hayan adoptado los
procedimientos y sanciones penales necesarios para generar el efecto disuasivo necesario, mantienen
la habilidad para gjercer su discrecionalidad en la persecucion de los casos que asi 1o ameriten. Sin
embargo, China ha tomado un enfoque alternativo al establecer los umbrales para la fasificacion
dolosa de marcas y pirateria lesiva de derechos de autor, que de manera inmediata excluyen de ser
sancionadas ciertas actividades orientadas al comercio y de ese modo evita que las autoridades chinas
tengan algun nivel de discrecionalidad a respecto.

1. EL EFECTO DISUASIVO DE LOSPROCEDIMIENTOSY SANCIONESPENALES

11. La obligacion establecida en la primera oracion del articulo 61 debe ser interpretada a la luz
de su contexto, el cua incluye la segunda oracion de dicho articulo. Esta segunda oracion establece
gue "[l]os recursos disponibles comprenderan la pena de prisién y/o la imposicién de sanciones
pecuniarias suficientemente disuasorias ...". En este sentido, la disuasion de la falsificacion dolosa de
marcas 0 pirateria lesiva de derechos de autor a escala comercial es un propdsito importante del
articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC en su conjunto.

12. En opinion de México, la interpretaciéon que hace China del término "escala comercia"
inherentemente impide que sus procedimientos y sanciones penales tengan por objeto la disuasion
efectiva de las actividades de falsificacion dolosa de marcas y pirateria de derechos de autor, debido a
gue los umbrales excluyen una cantidad significativa de dicha actividad. En si misma, la
interpretacion es incompatible con una interpretacion adecuada del término "escala comercia” de
acuerdo a su contexto y alaluz del objeto y proposito del Acuerdo sobre los ADPIC de conformidad
con el articulo 31 de la Convencion de Viena.

13.  México estd de acuerdo con Estados Unidos", Corea® y Canadd™® en el sentido de que la
legislacion pena china establece umbrales que son arbitrarios. La legislacion penal china 'y sus
procedimientos no desalientan efectivamente la falsificacion dolosa de marcas y pirateria de derechos
de autor de manera efectiva debido a que dichas actividades se realizan por debajo del nivel que China
considera "escala comercial”. No se trata simplemente de la negativa de China de perseguir l0s casos
triviales de falsificacion dolosa de marcas y pirateria de derechos de autor. Se trata de que China
arbitrariamente establecié umbrales que ni siquiera permiten iniciar procedimientos penales en contra
de dichas actividades.

14. Canada claramente enfatiza lo arbitrario e inefectivo que son los umbrales, relacionandolos
con el Producto Interno Bruto (PBI) anual per capita. Por ejemplo, el articulo 213 de laLey Penal de
la Republica Popular de China, establece el umbral para un delito de falsificacion de marcas s €l
volumen del comercio ilegal es de a menos 50.000 RMB (aproximadamente 6.925 ddlares EE.UU.) o
si las ganancias ilegaes son de por 1o menos 30.000 RMB (aproximadamente 4.155 ddlares EE.UU.),
sin embargo, Canada indica que el PIB per capita de China equivale Unicamente a2.500 délares
EE.UU. y que 57 millones de personas ganan menos de 125 délares EE.UU. por afio. En resumen,
cuando un proveedor de mercancias con marcas falsificadas tiene acceso a fuerzas laborales cuyo
ingreso puede ser menos de 125 ddélares EE.UU. por afio, entonces este proveedor puede llevar a cabo
una operacion sustancial de marcas registradas que no alcanzara los 6.935 délares EE.UU. para ser
considerada actividad ilegal. También quiere decir que, en unaregion donde el promedio de ingresos
sea de solo 2.500 dolares EE.UU., la gente tendra un incentivo para participar en la industria de las
mercancias falsificadas, ya que bastara con ganar menos de 4.155 ddlares EE.UU. por afio para operar

10 Comunicacion escrita de Canadé, parrafo 11.

™ Comunicacion escrita de Estados Unidos, parrafo 151.
12 Comunicacion escrita de Corea, parrafos 19-20.

13 Comunicacion escrita de Canad, parrafos 3-4.
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fuera del radar de la administracion china.  En resumen, la gente puede vivir de la falsificacion de
mercancias sin ganar lo suficiente como para darle la posibilidad a las autoridades chinas de iniciar
procedimientos. Como México lo sefialé en su Comunicacion escrita en calidad de terceros la
legislacion china parece tener el efecto de alentar, en lugar de desalentar, la falsificacién de marcasy
pirateria de derechos de autor.

V. CONCLUSION

15. Sefior Presidente y Miembros del Grupo Especial, € Gobierno de México agradece la
oportunidad de participar en este procedimiento en calidad de tercero y presentar sus opiniones en
estas importantes cuestiones juridicas relacionadas con € cumplimiento por parte de China con sus
obligaciones conforme a articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

16. México dara un seguimiento cercano a los acontecimientos que surjan en esta diferencia 'y
respondera con gusto cualquier pregunta que desee formular el Grupo Especial.
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ANEXO C-16

RESUMEN DE LA COMUNICACION PRESENTADA POR EL TAIPEI CHINO
EN CALIDAD DE TERCERO

1 El Territorio Aduanero Distinto de Taiwéan, Penghu, Kinmen y Matsu (en lo sucesivo:
"el Taipei Chino"), en su calidad de tercero en este procedimiento, presenta esta comunicacién debido
asu interés sistémico en la correcta interpretacién del Acuerdo sobre los ADPIC.

2. La comunicacion se divide en dos partes. En la primera trataremos algunos principios
generales que € Grupo Especial deberia observar a llevar a cabo una evaluacién objetiva de la
diferencia. En particular, presentaremos a Grupo Especia referencias a la jurisprudencia anterior de
la OMC. Seguidamente expondremos nuestros puntos de vista sobre disposiciones y medidas
concretasy pertinentes en litigio.

l. EL ACUERDO SOBRE LOSADPIC ESUN ACUERDO SOBRE NORMASMINIMAS

3. El parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe el minimo que ese Acuerdo
exige a los Miembros para proteger los derechos de propiedad intelectual, permitiéndoles sobrepasar
ese minimo para procurar normas de proteccion més rigurosas si asi 10 desean. Los Miembros deben
adoptar las medidas judicidles y administrativas necesarias para garantizar que los derechos y
obligaciones incluidos en € Acuerdo se pongan en practica, pero pueden determinar por si mismos,
libremente, & mejor modo de aplicar sus obligaciones con arreglo a Acuerdo en el contexto de sus
propios ordenamientos juridicos. Los Miembros, sin embargo, no deben dictar medidas de proteccién
gue cancelen esos derechos y obligaciones.

M. LA FUNCION DEL GRUPO ESPECIAL Y EL EXAMEN DE LA LEGISLACION
INTERNA DE LOSMIEMBROS

4, De conformidad con € articulo 11 del ESD, cada grupo especial debe hacer una evaluacion
objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluacion objetiva de los hechos, de la
aplicabilidad de los acuerdos abarcados pertinentes y de la conformidad con éstos. También debe
formular otras conclusiones que ayuden a OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones
previstas en |os acuerdos abarcados.

5. Como sefidaron el Organo de Apelacion en India - Patentes (Estados Unidos) y e Grupo
Especia en € asunto Estados Unidos - Articulo 301 de la Ley de Comercio, |la tarea de los grupos
especiales consiste esencialmente en examinar la legidacién interna en litigio exclusivamente con €l
fin de determinar s la parte en la diferencia cumple sus obligaciones del régimen de la OMC.
Al hacerlo, e grupo especia no procede a interpretar las leyes internas "en si mismas', sino a
determinar el significado de esa legislacion interna desde € punto de vista de los elementos de hecho,
y comprobar si tales elementos fécticos constituyen un comportamiento de la parte respectiva que
pueda ser contrario a sus obligaciones contraidas en la OMC. Los grupos especiaes no estédn
obligados a aceptar la interpretacion presentada por la parte en litigio a formular constataciones
facticas acercadel significado de las leyesinternas.

1. INTERPRETACION DEL ACUERDO SOBRE LOSADPIC

6. El parrafo 2 del articulo 3 del ESD dispone que el OSD aclare las disposiciones de los
Acuerdos de la OMC de conformidad con las normas usuales de interpretacion del derecho
internacional pablico. Como se ha sefialado en diversos informes de grupos especiales y del Organo
de Apelacion, las normas usuales de interpretacion del derecho internacional publico se encuentran en
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el texto de la Convencidn de Viena sobre del Derecho de los Tratados, de 1969. Los principios
codificados en los articulos 31 y 32 de la Convencidn de Viena han acanzado la condicion de normas
consuetudinarias.

7. En consecuencia, el Acuerdo sobre los ADPIC debe ser interpretado de buena fe sobre la base
del texto, € contexto y el objeto y fin generales del Acuerdo. Ademés, también pueden tomarse en
consideracion los trabaj os preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebracién.

V. CARGA DE LA PRUEBA

8. En informes del Organo de Apelacion y de érganos especiales se han aceptado, aplicandose
sisteméticamente, las reglas generales de que: 1) la parte que afirma un hecho, ya sea el reclamante o
el demandado, es responsable de presentar pruebas a su respecto; y 2) la carga de la prueba incumbe
alaparte, sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamacién o defensa.

9. La carga de la prueba recae inicialmente en la parte demandante, que debe acreditar prima
facie laincompatibilidad con una disposicién determinada. La demostracion prima facie debe basarse
en "pruebas y argumentos juridicos' presentados por la parte reclamante en relacion con cada uno de
los elementos de la alegacion. En caso de incertidumbre, es decir, si se produce un equilibrio entre
todas las pruebas y argumentos, la parte demandada recibe el beneficio de la duda. Con arreglo ala
distribucion habitual de la carga de la prueba, la medida del Miembro demandado se considera
compatible con las normas de la OMC mientras no se demuestre lo contrario con la presentacion de
prueba suficiente.

V. LOS UMBRALES ESTABLECIDOS POR CHINA Y EL ARTICULO 61 DEL
ACUERDO SOBRE LOSADPIC

10. Estamos de acuerdo en que los poderes de policia y la aplicacion del derecho penal
corresponden a la esfera exclusiva de la jurisdiccidén soberana, que debe ser atamente respetada.
No obstante, ello no impide que esas facultades se comprometan con el consentimiento del Estado.
Al concertar € Acuerdo sobre los ADPIC, o a adherirse a Acuerdo sobre la OMC, los Miembros
asumen en virtud del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC la obligacién de agjustar
adecuadamente el alcance y e nivel de sus medidas de observancia de naturaleza penal. Existe un
l[imite minimo acordado, a saber, € principio genera de que "los Miembros establecerdn
procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de fasificacién dolosa de marcas de
fébrica o de comercio o de piraterialesiva del derecho de autor a escala comercia". Sobre la base de
la norma consuetudinaria "pacta sunt servanda’, esto obliga a los Miembros y debe ser cumplido de
buenafe.

11. El Grupo Especial debe efectuar en este caso una evaluacion objetiva acerca de s la
legislacion de China, a fijar determinados umbrales, abarca o no todas las infracciones dolosas
cometidas a escala comercia y cumple la norma minima exigida por el articulo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC. El Grupo Especia debe aclarar la definicion de la expresion "escala comercia” en €
contexto del articulo 61 sobre la base de las reglas de interpretacion vigentes. Deseariamos recordar
la afirmacion del Organo de Apelacion y de grupos especiales de que "[l]a finalidad de la
interpretacion de los tratados es determinar laintencién comin de las partes en el tratado".

12. Al interpretar la disposicion de que se trata, |os diccionarios ofrecen un punto de partida dtil a
los efectos de la definicion de los términos. Sin embargo, como ha sefialado e Organo de Apelacion,
"las definiciones de los diccionarios tienen sus limitaciones en cuanto arevelar el sentido corriente de
una expresion. Asi ocurre especialmente cuando los significados de los términos empleados en los
distintos textos auténticos del Acuerdo sobre la OMC son susceptibles de diferencias en cuanto a su

acance ...". En Estados Unidos - Juegos de azar, e Organo de Apelacion sefialé también lo
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siguiente: "Para determinar el sentido corriente, un grupo especial puede partir de las definiciones
dadas por los diccionarios sobre las expresiones que se deben interpretar. Pero los diccionarios no
bastan necesariamente para resolver problemas de interpretacién complejos, ya que normalmente
procuran registrar todas las acepciones de las pal abras, ya sean corrientes 0 excepcionales, universales
0 especidlizadas." Por lo tanto, "el sentido corriente de una expresion de un tratado tiene que
establecerse seglin las circunstancias propias de cada caso. Un aspecto importante es que € sentido
corriente de un término de un tratado debe verse alaluz de laintencion de las partes 'segin se exprese

en las palabras que utilizaron alaluz de las circunstancias que | as rodeaban™.

13. Nos preocupa especiamente el régimen de formula Unica para todos |os casos que establecen
los umbrales para las sanciones penales. Es decir, el problema de si determinado umbral cuantitativo
puede englobar todas las infracciones a escala comercia que el articulo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC tiene por objeto incluir.

14. La expresion "a escala comercial”, empleada en el articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC,
es un concepto juridico abstracto. Son multiples los aspectos de las circunstancias locales que deben
tenerse en cuenta para la aplicacion del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, como la naturaleza
de los derechos infringidos, los valores y precios en el mercado, el motivo y el propdsito del acto, €
método y la escala de lainfraccion, el perjuicio causado, €l beneficio obtenido, € entorno cultural, €l
grado de adelanto de la tecnologia modernay los niveles de vida

VI. ANALISISDEL ARTICULO 46 DEL ACUERDO SOBRE LOSADPIC

15. De conformidad con el articulo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros estén
obligados a asegurar que sus autoridades judiciales dispongan de la facultad de ordenar la eliminacién
0 bien la destruccién de las mercancias infractoras. Sin embargo, €l articulo no alcanza a prescribir ni
las circunstancias en que las mercancias infractoras deben ser destruidas o eliminadas, ni ningdn
orden o prioridad entre ambas posibilidades. Debe considerarse que un Miembro ha cumplido la
norma minima s sus autoridades judiciales disponen de poderes y facultades que incluyen tanto la
eliminacién como la destruccion.

16. En cuanto a la decision acerca de si se eliminan o destruyen mercancias infractoras, con
arreglo al parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC los Miembros gozan de libertad para
determinar por si mismos e método mas apropiado para aplicar € articulo 46 en el marco de su
propio sistemay préactica juridicos. La determinacion de las circunstancias en que un Miembro ha de
eliminar o destruir mercancias infractoras estd mas alla de la cuestion de las normas minimas.

17. Ademas del tipo de facultades que los Miembros deben otorgar a sus autoridades judiciaes, €l
articulo 46 establece ciertas condiciones relativas a la puesta en préctica de esa eliminaciéon y
destruccion. Aungue cada Miembro, o su autoridad judicial, puede actuar discrecionamente al
escoger €l méodo con que ha de tratar las mercancias infractoras, debe cumplir las condiciones
impuestas a cada uno de esos métodos conforme alo que exige € articulo citado.

18. La autoridad judicial debe tener la facultad de ordenar la eliminacion o destruccién de las
mercancias infractoras, ya sea segin su propio criterio discrecional 0 gjustandose a directrices
formuladas por otra autoridad del Miembro. Ademés, cuando la autoridad judicial ordena la
eliminacion de mercancias infractoras, cualquiera que sea el motivo, no debe haber indemnizacién de
clase alguna. La eliminacion debe realizarse apartando las mercancias de los circuitos comerciales, y
debe evitarse causar dafios al titular del derecho. Cuando una autoridad judicia ordena la destruccién
de mercancias infractoras, no debe haber indemnizacién de clase algunay la orden de destruccion no
debe ser contraria a ninguna prescripcioén constitucional vigente.
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19. En esta diferencia, las posibilidades con que cuenta la aduana de China para eliminar las
mercancias infractoras son las siguientes. la donacidn a una organizacion publica competente de
bienestar socia; la venta a titular del derecho; o la subasta después de suprimir los rasgos
infractores. El Grupo Especial debe hacer una evaluacion objetiva acerca de s las tres condiciones
que exige €l articulo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC paralafacultad de eliminacion se han cumplido
al aplicarla por uno de los métodos posibles.

VII. INTERROGANTESACERCA DEL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 4 DE LA LEY DE
DERECHO DE AUTOR DE CHINA

20. El Taipei Chino ha llegado a una conclusién analoga a la del andlisis de los Estados Unidos
acerca de lainterpretacion del parrafo 1 del articulo 4. En primer lugar, latraduccién a inglés de esa
disposicién es clara 'y correcta. Indica a primera vista e mismo significado que la disposicion en
idioma chino. En segundo lugar, las obras tales como los periédicos, libros y peliculas
cinematogréficas no pueden distribuirse sin la aprobacion en un examen de su contenido conforme a
las reglamentaciones aplicables. A menos que la version haya sido aprobada en el examen de su
contenido, las obras no sometidas a é y las que no son aprobadas en el examen del contenido tienen
prohibida por ley su distribucion, lo que significa que estan comprendidas en el alcance de la
disposicion del parafo 1 del articulo 4 sobre "las obras cuya publicacion o distribucién estan
prohibida por ley".

21. Se requiere una aclaracion acerca de si China, como se alega, protege las obras que no se han
presentado para el examen de su contenido o cuya autorizacion esta pendiente de decisién, y acercade
S se otorga la proteccion del derecho de autor paralas obras que son inconstitucionales o inmorales.

22. Los argumentos aparentemente contradictorios de China suscitan también otras preguntas.
Si China limita el alcance del parrafo 1 del articulo 4 Unicamente a las obras no aprobadas en un
examen del contenido por razones de inconstitucionalidad o inmoralidad, ¢seria correcto suponer que
no solo se prohibe la publicacion y la distribucion de esas obras inconstitucionales e inmorales, sino
gue también se les niega la proteccion del derecho de autor? ¢Qué ocurre con la proteccién de esas
obras antes de que se las considere inconstitucionales o inmorales? ¢Se retiraria la proteccion
retrospectivamente una vez declaradas inconstitucionales o inmorales? Las posibles consecuencias de
estas ambigliedades son decisivas para el examen de la conformidad con el Acuerdo.

23. La razén de ser del derecho de autor consiste en proteger las obras eficazmente contra
cualquier infraccion. Seria vano aducir por un lado que €l derecho de autor existe desde el momento
de lacreacion delaobray por otro lado negar la proteccidn de ese derecho. A primera vista pareceria
haber alguna contradiccién entre las leyes y reglamentos de China, que inspira la sospecha de cierta
falta de conformidad con el Acuerdo sobrelos ADPIC.

24, El Taipei Chino est4 de acuerdo con ambas partes en que China tiene derecho a llevar a cabo
un examen del contenido sobre la base del articulo 17 del Convenio de Berna (1971) y el péarrafo 1 del
articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Taipel Chino también toma conocimiento con suma
satisfaccion de la posicién de China sobre la nitida independencia entre el examen del contenido y la
proteccion del derecho de autor, y de que el derecho de autor existe desde el momento de creacién de
la obra. El Taipei Chino considera, ademés, que un derecho no puede ser independiente de su
proteccion efectiva. Con arreglo a Acuerdo sobre los ADPIC puede prohibirse la publicacion o la
distribucion de una obra; pero no debe quedar privada de la proteccion del derecho de autor.

25. El Taipei Chino agradece a Grupo Especia habernos dado la oportunidad de contribuir a su
comprension de los problemas planteados.  Solicitamos respetuosamente al Grupo Especial que tenga
en cuenta en sus deliberaciones las observaciones y comentarios precedentes, y confiamos en que €
Grupo Especial encuentre (tiles los puntos de vista expuestos.
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ANEXO C-17
DECLARACION ORAL DEL TAIPEI CHINO
1 Muchas gracias, Sefior Presidente y distinguidos miembros del Grupo Especial.
2. En nuestro carécter de terceros en estas actuaciones, no apoyamos a ninguna de las partes en

la diferencia.  Formulamos esta declaracion porque tenemos un interés sistémico en la correcta
interpretacion de diversas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Nuestra comunicacion escrita se divide en dos partes. La primera contiene algunos principios
generales que consideramos que el Grupo Especial deberia observar a llevar a cabo una evaluacién
objetiva de la diferencia. En particular, hemos presentado referencias a la jurisprudencia anterior de
la OMC. En la segunda parte hemos expuesto nuestros puntos de vista sobre las disposiciones y
medidas concretas y pertinentes en litigio. No me referiré aqui a todos esos temas, sino que solamente
quisiera destacar los principios que nos parecen decisivos en este caso, Y |as cuestiones que mas nos
preocupan.

4. El primer principio fundamental es que & Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo sobre
normas minimas. El parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe el minimo que
ese Acuerdo exige a los Miembros para proteger los derechos de propiedad intelectual. Los
Miembros deben adoptar las medidas judiciales y administrativas necesarias para garantizar que los
derechos y obligaciones incluidos en el Acuerdo se pongan en préctica, pero pueden determinar por si
mismos, libremente, el mejor modo de aplicar sus obligaciones con arreglo a Acuerdo en el contexto
de sus propios ordenamientos juridicos. Los Miembros, sin embargo, no estan autorizados para dictar
medidas de proteccidn que cancelen esos derechos y obligaciones.

5. Ademés, €l parrafo 2 ddl articulo 3 del ESD dispone que el OSD aclare las disposiciones de
los Acuerdos de la OMC de conformidad con las normas usuales de interpretacion del derecho
internacional pablico. Como se ha sefialado en diversos informes de grupos especiales y del Organo
de Apelacion, esas "normas usuales de interpretacion” se encuentran en el texto de la Convencion de
Viena sobre del Derecho de los Tratados, de 1969: en su articulos 31y 32, mas precisamente.

6. En consecuencia, el Acuerdo sobre los ADPIC debe ser interpretado de buena fe sobre la base
del texto, € contexto y el objeto y fin generales del Acuerdo. Ademés, también pueden tomarse en
consideracion los trabaj os preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebracion.

7. Y ahora, Sefior Presidente, si usted lo permite quisiera pasar a la segunda parte de nuestra
declaracion, para exponer nuestros puntos de vista sobre las disposiciones y medidas concretas y
pertinentes en litigio, empezando por |os umbrales establecidos por Chinay el articulo 61 del Acuerdo
sobrelos ADPIC.

8. Estamos de acuerdo en que los poderes de policia y la aplicacion del derecho penal
corresponden a la esfera exclusiva de la jurisdiccion soberana, que debe ser atamente respetada.
No obstante, ello no impide que esas facultades se comprometan con el consentimiento del Estado.
Al concertar el Acuerdo sobre los ADPIC, o a adherirse al Acuerdo sobre la OMC, los Miembros
asumen en virtud del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC la obligacién de austar
adecuadamente el alcance y € nivel de sus medidas de observancia de naturaleza penal. Existe un
limite minimo acordado, a saber, e principio general de que "los Miembros estableceran
procedimientos y sanciones penales a menos para los casos de falsificacion dolosa de marcas de
fébrica o de comercio o de piraterialesiva del derecho de autor a escala comercial". Sobre la base de
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la norma consuetudinaria "pacta sunt servanda’, esto obliga a los Miembros y debe ser cumplido de
buenafe.

9. El Grupo Especial debe efectuar en este caso una evaluacion objetiva acerca de s la
legislacion de China, a fijar determinados umbrales, abarca o no todas las infracciones dolosas
cometidas a escala comercia y cumple la norma minima exigida por el articulo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC. Pensamos que el Grupo Especial debe aclarar la definicion de la expresion "escala
comercia" en e contexto del articulo 61 sobre la base de las reglas de interpretacion vigentes.
Deseariamos recordar a Grupo Especia la afirmacion del Organo de Apelacion y de otros grupos
especiales de que "[I]afinalidad de la interpretacién de los tratados es determinar la intencion comun
delas partes en € tratado”.

10. Ambas partes en la diferencia han presentado definiciones de diccionario sobre las palabras
"escald' y "comercial". Como ha sefialado antes el Organo de Apelacién, "las definiciones de los
diccionarios tienen sus limitaciones en cuanto a revelar el sentido corriente de una expresion.”.
También ha sefidlado que "los diccionarios no bastan necesariamente para resolver problemas de
interpretacion complejos, ya que normalmente procuran registrar todas las acepciones de las palabras,
ya sean corrientes o excepcionales, universales o especializadas'. Por lo tanto, "el sentido corriente
de una expresion de un tratado tiene que establecerse segln las circunstancias propias de cada caso".
Un aspecto importante es que el sentido corriente debe verse a la luz de la intencién de las partes:
"seglin se exprese en las palabras que utilizaron alaluz de las circunstancias que | as rodeaban”.

11. Con respecto a los umbrales establecidos por China para las sanciones penales, hos preocupa
especiamente el régimen de férmula Unica para todos los casos. Nos preguntamos si determinado
umbral cuantitativo puede englobar todas las infracciones a escala comercia que € articulo 61 del
Acuerdo sobre los ADPIC tiene por objeto incluir.

12. La expresion "a escala comercia", empleada en el articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC,
es un concepto juridico abstracto. A nuestro juicio, son muiltiples los diferentes aspectos de las
circunstancias locales que deben tenerse en cuenta caso por caso parala aplicacion del articulo 61 del
Acuerdo sobre los ADPIC, como la naturaleza de los derechos infringidos, las caracteristicas del
producto, los valores y precios en el mercado, €l motivo y el proposito del acto, e método y la escala
de lainfraccion, € perjuicio causado, €l beneficio obtenido, € entorno cultural, el grado de adelanto
de latecnologia modernay los niveles de vida.

13. Pasemos a segundo de los problemas en litigio, que se refiere a la interpretacion del
articulo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con ese articulo, los Miembros estan
obligados a asegurar que sus autoridades judiciales dispongan de la facultad de ordenar la eliminacion
o0 bien la destruccion de las mercancias infractoras. Sin embargo, €l articulo no alcanza a prescribir ni
las circunstancias en que las mercancias infractoras deben ser destruidas o eliminadas, ni ningin
orden o prioridad entre ambas posibilidades. Debe considerarse que un Miembro ha cumplido la
normaminimasi sus autoridades judiciales disponen de esos poderes y facultades.

14. Con arreglo a parrafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC los Miembros gozan de
libertad para determinar por si mismos el método mas apropiado para aplicar € articulo 46 en €
marco de su propio sistema y préactica juridicos. La determinacion de las circunstancias en que un
Miembro ha de eliminar o destruir mercancias infractoras estd més alla de la cuestion de las normas
minimas.

15. Sin embargo, € articulo 46 establece ciertas condiciones relativas a la puesta en practica de
esa eliminacion y destruccion.  Aunque cada Miembro, o su autoridad judicial, puede actuar
discrecionalmente al escoger el método con que ha de tratar las mercancias infractoras, debe cumplir
las condiciones impuestas a método por el que haya optado.
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16. Cuando la autoridad judicial ordena la eliminacién de mercancias infractoras, no debe haber
indemnizacién de clase alguna. La eliminacién debe realizarse apartando las mercancias de los
circuitos comerciaes, y debe evitarse causar dafios al titular del derecho. Si la autoridad judicial
ordena la destruccion de mercancias infractoras, no debe haber indemnizacion de clase algunay la
orden de destruccién no debe ser contraria a ninguna prescripcidn constitucional vigente.

17. En esta diferencia, las posibilidades con que cuenta la aduana de China para eliminar las
mercancias infractoras son las siguientes:

a) la donacion a una organizacion publica competente de bienestar social;
b) laventad titular del derecho; o
C) la subasta después de suprimir los rasgos infractores.
18. Sugerimos que e Grupo Especia haga una evaluacion objetiva acerca de si las condiciones

gue exige el articulo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC paralafacultad de eliminacién se han cumplido
cabalmente por China al aplicar estos métodos de eliminacién posibles.

19. Con respecto a la cuestion del parrafo 1 del articulo 4 de la Ley de Derecho de Autor de
China, hemos llegado a una conclusion andloga a la del andlisis de los Estados Unidos acerca de la
interpretacion de esa norma. A primera vista, la traduccion a inglés de esa disposicién indica el
mismo significado que en idioma chino. En segundo lugar, |as obras tales como los periédicos, libros
y peliculas cinematogréficas no pueden distribuirse sin la aprobacién en un examen de su contenido
conforme a las reglamentaciones aplicables. A menos que la versién haya sido aprobada en €l
examen de su contenido, las obras no sometidas a € y las que no son aprobadas en el examen del
contenido tienen prohibida por ley su distribucién, lo que significa que estan comprendidas en el
alcance de la disposicion del parrafo 1 del articulo 4 sobre "las obras cuya publicacion o distribucion
estan prohibidas por ley".

20. Creemos que se requiere una aclaracion acerca de si China, como se alega, protege las obras
que no se han presentado para el examen de su contenido o cuya autorizacion esta pendiente de
decision, y acerca de si se otorga la proteccion del derecho de autor para las obras que son
inconstitucionales o inmorales.

21. L os argumentos aparentemente contradictorios de China suscitan también otras preguntas. Si
Chinalimita el alcance del parrafo 1 del articulo 4 Gnicamente alas obras no aprobadas en un examen
del contenido por razones de inconstitucionalidad o inmoralidad, ¢seria correcto suponer que no solo
se prohibe la publicacion y la distribucion de esas obras inconstitucionales e inmorales, sino que
también se les niega la proteccién del derecho de autor? ¢Qué ocurre con la proteccion de esas obras
antes de que se las considere inconstitucionales o inmorales? ¢Se retiraria la proteccién
retrospectivamente una vez declaradas inconstitucionales o inmorales? Creemos que las posibles
consecuencias de estas ambigiiedades son decisivas para € examen de la conformidad con el
Acuerdo.

22. Por dltimo, pensamos que la razon de ser del derecho de autor consiste en proteger las obras
eficazmente contra cualquier infraccion. Seria vano aducir por un lado que el derecho de autor existe
desde el momento de la creacién de la obra y por otro lado negar la proteccion de ese derecho.
A primera vista pareceria haber alguna contradiccion entre las leyes y reglamentos de China, que
inspirala sospecha de cierta falta de conformidad con e Acuerdo sobre los ADPIC.

23. Compartimos la opinién de ambas partes de que China tiene derecho a llevar a cabo un
examen del contenido sobre la base dd articulo 17 del Convenio de Berna (1971) y el parrafo 1 del
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articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. También tomamos conocimiento con suma satisfaccion de
la posicion de China sobre la nitida independencia entre el examen del contenido y la proteccion del
derecho de autor, y de que € derecho de autor existe desde el momento de creacion de la obra.
Consideramos, ademés, que un derecho no puede ser independiente de su protecciéon efectiva.
Con arreglo a Acuerdo sobre los ADPIC puede prohibirse la publicacion o la distribucion de una
obra; pero no debe quedar privada de la proteccion del derecho de autor.

24, En conclusién, deseamos agradecer a Grupo Especial que nos haya dado esta oportunidad de
contribuir a su comprension de los problemas planteados. Solicitamos respetuosamente a Grupo
Especial que tenga en cuenta en sus deliberaciones nuestras observaciones y comentarios, y
confiamos en que el Grupo Especia encuentre Utiles nuestros puntos de vista.

25. Muchas gracias, Sefior Presidente y distinguidos miembros del Grupo Especial.
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ANEXO C-18

DECLARACION ORAL DE TAILANDIA

l. INTRODUCCION

1 Sefior Presidente y distinguidos miembros del Grupo Especial: agradezco esta oportunidad de
presentar, en nombre del Gobierno Real de Tailandia, nuestros puntos de vista en calidad de terceros
en este procedimiento del Grupo Especial. Al respecto tenemos las siguientes observaciones que
deseamos formular.

1. LOS UMBRALES ESTABLECIDOS POR CHINA CON RESPECTO A LOS
PROCEDIMIENTOS PENALES

2. Los Estados Unidos alegan en su comunicacion que China no ha cumplido la obligacién que
le corresponde en virtud del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, conforme a la cua los
Miembros deben establecer procedimientos y sanciones penales a menos para los casos de
falsificacion dolosa de marcas de fébrica o de comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor a
escala comercial.

3. En nuestra opinion, el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a establecer un
procedimiento penal para quienes infrinjan dolosamente marcas de fébrica o de comercio o el derecho
de autor a escala comercial. Sin embargo, e Acuerdo no define el significado de "escala comercial”.
Deja un margen a los Miembros para hacer la interpretacion que consideren apropiada.  Tailandia
considera que esta disposicion, como muchas otras del Acuerdo, supone una flexibilidad incorporada
en é deliberadamente, reconociendo |os diferentes ordenamientos juridicos de los Miembros.

4. Ademés, e parafo 1 del articulo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que "... los
Miembros podran establecer libremente e méodo adecuado para aplicar las disposiciones del
presente Acuerdo en el marco de su propio sistemay précticajuridicos’.

5. Los Estados Unidos también han alegado que la evaluacion hecha por China del valor de las
mercancias piratas se basaba en su propio valor y no en el valor de los articul os legitimos; y debido a
gue € valor de los articulos piratas es normalmente bao, los umbrales establecidos para los
procedimientos penales se han alcanzado pocas veces. El Acuerdo sobre los ADPIC no contiene
ninguna disposicién sobre la forma en que los Miembros deben evaluar las mercancias infractoras de
derechos de propiedad intelectual. Tailandia considera, por consiguiente, que ello debe quedar basado
exclusivamente en las leyes y reglamentos internos aplicables de cada Miembro.

1. FACULTADES DE LA ADUANA DE CHINA PARA LA DESTRUCCION Y
ELIMINACION DE MERCANCIAS INFRACTORAS DE DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

6. Los Estados Unidos han alegado en su comunicacion que la Aduana de China no tiene la
facultad de ordenar la destruccion de las mercancias decomisadas infractoras de derechos de
propiedad intelectual. Sin embargo, la Aduana de Chinatiene que dar |0s siguientes pasos.

a) tratar de eiminar las mercancias decomisadas infractoras de derechos de propiedad
intelectual entregandolas a érganos de bienestar socia, o dejando que € titular del
derecho vuelva a comprarlas;
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b) en caso de que las mercancias no puedan utilizarse con fines de bienestar socid, y €l
titular del derecho no desee adquirirlas, su venta en subasta después de suprimir los
rasgos infractores de derechos de propiedad intelectual; y

C) respecto de las mercancias decomisadas que no puedan eliminarse por los métodos
estipulados en los apartados 1) y 2), destruirlas.

Sin embargo, en la comunicacion de China se alega que los tres métodos incluidos en su
Reglamento sobre la proteccién en aduana de los derechos de propiedad intelectual estén presentados
en un orden jerérquico absoluto; la Aduana de China puede aplicar el método més adecuado para la
eliminacion o destruccion de las mercancias infractoras de derechos de propiedad intel ectual.

7. Los articulos 59 y 46 del Acuerdo sobre los ADPIC exigen que €l organismo competente esté
facultado para ordenar la destruccion o eliminacion de las mercancias infractoras sin indemnizacion
alguna. En cuanto a la éiminacién de esas mercancias, deben ser apartadas de los circuitos
comerciales de modo que se evite causar dafios al titular del derecho; y en cuanto alas mercancias de
marca de fabrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fabrica o de comercio
apuesta ilicitamente no bastarg, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocacion de los
bienes en los circuitos comerciales.

8. Tailandia considera evidente que los Miembros, para cumplir las prescripciones del Acuerdo
sobre los ADPIC a este respecto, deben autorizar a sus organismos competentes para ordenar la
destruccion de las mercancias infractoras de derechos de propiedad intelectual, o bien su eliminacion,
0 ambas cosas. A nuestro juicio, el Acuerdo sobre los ADPIC admite que las mercancias infractoras
de derechos de propiedad intelectual sean tratadas en otras formas distintas de su destruccion siempre
gue estén en conformidad con € principio de eliminacion de las mercancias infractoras establecido en
el articulo 46.

9. Tailandia considera que € Acuerdo sobre los ADPIC no limita la posibilidad de que los
Miembros desarrollen medidas para la eliminacion de las mercancias infractoras antes de que se
expida la orden de su destruccion. Sin embargo, la autoridad competente debe asegurar que las
mercancias infractoras sean apartadas de |os circuitos comerciales de forma que se evite causar dafios
al titular del derecho y de modo que cree una disuasion eficaz respecto de las infracciones.

V. CONCLUSION
10. Sefior Presidente y distinguidos miembros del Grupo Especial: Tailandia agradece la

oportunidad de exponer nuestros puntos de vista en esta reunién. Muchas gracias por su amable
atencion.



