Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
www juridicas.unam.mx Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://tinyurl.com/ujwwI9v

CUARTA PARTE

CASO DS362. CHINA-MEDIDAS QUE AFECTAN
A LA PROTECCION Y OBSERVANCIA DE LOS DPI

I. INTRODUCCION GENERAL AL CASO

El 10 de abril de 2007, los EUA?" solicitaron la celebracién de consultas con
China® con respecto a determinadas medidas relativas a la proteccién y ob-
servancia de los DPI en China. Titulo abreviado DS362: China-DPI.

En particular presentaron tres alegaciones en relaciéon a: 1) la denega-
cién de la proteccion y observancia del DA y los derechos conexos respecto
de las obras cuya publicacién o distribucion en China no habia sido autori-
zada, 2) la eliminacién de las mercancias infractoras de DPI, decomisadas
por las autoridades aduaneras chinas y 3) los umbrales con respecto a los
procedimientos y sanciones penales. A continuacion, se presenta una breve
descripcion de cada una de ellas.

Primera alegacion. De manera particular los EUA argumentaron y alega-
ron’” que China denegaba la proteccién y observancia del DA, y los de-
rechos conexos respecto de las obras creativas de autor, las grabaciones de

203 DS362. China-Medidas que afectan a la proteccion y observancia de los derechos de
propiedad intelectual. Solicitud de celebracion de consultas presentada por los Estados Unidos. Docs.
WT/DS362/1, IP/D/26 y G/L/819, del 16 de abril de 2007.  hitps://docs.wio.org/dol2fe/
Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol="%20wt/ds362/1)& Language=SPANISH
& Context=FomerScriptedSearch&language Ul Changed=true#, en adelante “DS362. Solicitud de
Consultas”.

204 De conformidad con los aa. 1y 4 del ESD y el art. 64 del Acuerdo sobre los ADPIC. En
la medida en que el art. 64 se correspondia con el art. XXII del GATT de 1994.

205DS362. Solicitud de Consultas, parr. 11T y DS362. China-Medidas que afectan a la protec-
cién y observancia de los derechos de propiedad intelectual. Informe del Grupo Especial. Doc.
WT/DS362/R, del 26 de enero de 2009, parr. 2.4 y parr. 3.1. https://docs.wto.org/dol2fe/
Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@.Symbol="%20wt/ds362/r*%20not %2 0rw*) & Lan
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sonido y las interpretaciones o ejecuciones cuya publicacion o distribucion
en China no habia sido autorizada, o habia sido de otro modo prohibida.

Parecia que las obras debian someterse a censura (o a otro tipo de exa-
men previo a su publicacion o distribucién) antes de entrar en el mercado
chino. Las obras no estaban protegidas por el DA, mientras el examen no se
habia completado y su publicacién y distribucién en China no habian sido
autorizadas.

*  Medida en litigio: **® Parr. 1 del art. 4 de la LDA.

*  Objeto en litigio: *” Obras cuya publicacién y/o difusion estaban
prohibidas por ley (cualquier ley o reglamento chino) y por lo tan-
to, no protegidas por la LDA. Eran obras a las que se denegaba
proteccion con arreglo al parr. 1 del art. 4 de la LDA porque su
contenido no habia sido aprobado en el examen del contenido vy,
en la medida en que constituian obras protegidas por el DA, las
porciones suprimidas de las obras editadas para satisfacer el exa-
men del contenido.

En razon de lo expuesto, los EUA, solicitaron al GE, que constatara que la
primera frase del art. 4 de la LDA era incompatible con el parr. 1 del art. 9
del Acuerdo sobre los ADPIC, en que se incorporan los parrs. 1) y 2) del art.
5 del Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artis-
ticas de 1971 (Convenio de Berna), asi como el art. 14, las frases primera y
segunda del art. 61 y el parr. 1 del art. 41, del Acuerdo sobre los ADPIC.2%
Segunda alegacion. Los EUA, alegaron® que las medidas aduaneras en
litigio?!?
de las mercancias infractoras que eran decomisadas por las autoridades
aduaneras chinas. Con arreglo a esa jerarquia, las autoridades aduaneras

establecian una jerarquia de prescripciones para la eliminacién

guage=SPANISH& Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#, en adelante: DS362.
Informe del GE.

206 Adoptada el 7 de septiembre de 1990 por la Comisién Permanente del Séptimo CNP en
su decimoquinto periodo de sesiones, y modificada de conformidad con la Decision relativa
a la revision de la LDA adoptada por la Comision Permanente del Noveno CNP el 27 de
octubre de 2001 en su 24° periodo de sesiones). DS362. Informe del GE, parr. 2.4, inciso a).
207 DS362. Informe del GE, parr. 7.103.

208 Ihidem, parr. 3.1y 3.2.

209DS362. Solicitud de Consultas, parr. I1.

210 Reglamento sobre proteccién en aduana de los DPI (art. 27) y las Medidas de aplicacion
relativas a la proteccién en aduana de los DPI (art. 30).
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parecian estar obligadas a dar prioridad a opciones de eliminacién que per-
mitian que dichas mercancias ingresaran en los circuitos comerciales.

Las mercancias debian destruirse Gnicamente si no era posible suprimir
los rasgos infractores. La prescripcion que previa el ingreso de las mercan-
cias infractoras en los circuitos comerciales, parecia ser incompatible con

las obligaciones que correspondian a China en virtud del Acuerdo sobre
los ADPIC.

*  Medidas en liigio:*"' 1) Reglamento de China sobre proteccién en
aduana de los DPI?"? (cap. 4), 2) Medidas de aplicacion relativas a
la proteccion en aduana de los DPI?” (cap. 5) y 3) Anuncio No 16
de la AGA.*™*

*  Objeto en litigio: Mercancias infractoras de DPI decomisadas por las
autoridades aduaneras chinas.

En razén de estos argumentos los EUA, solicitaron al GE que constatara
que las secuencias de los pasos obligatorios establecidos en las medidas en
cuestion implicaban que las autoridades aduaneras carecieran de autoridad
para ordenar la destrucciéon o eliminacién de las mercancias infractoras de
conformidad con los principios establecidos en el art. 46 del Acuerdo sobre
los ADPIC. En consecuencia, eran incompatibles con las obligaciones que
incumbian a China con arreglo al art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.2"
Tercera alegacion. Los EUA, alegaron®'® que China no establecia procedi-
mientos y sanciones penales a casos de falsificaciéon dolosa de marcas de fa-
brica o de comercio y de pirateria lesiva del DA o que no se alcanzaban los
umbrales para que determinados actos de falsificaciéon de marcas de fabrica
o de comercio y de pirateria lesiva del DA fueran objeto de procedimientos

211 DS362. Solicitud de Consultas, parr. 1Ly Informe del GE, parr. 2.3.

212 Reglamento de la RPC sobre Proteccién en Aduana de los DPI. Promulgado por el Co-
mité Permanente del Consejo de Estado. Adoptado en la 30* reunion ordinaria del Consejo
de Estado celebrada el 26 de noviembre de 2003, publicado el 2 de diciembre de 2003, en
vigor a partir del 1° de marzo de 2004.

213 Medidas de Aplicacion de la Aduana de la RPC, con respecto al Reglamento sobre Pro-
teccion en Aduana de los DPI. Adoptadas por el Comité Permanente de la AGA, en una
reuniéon de asuntos administrativos de la AGA, celebrada el 22 de abril de 2004, emitidas
por la AGA mediante la Orden N° 114 el 25 de mayo de 2004, en vigor a partir del 1° de
julio de 2004.

2% Anuncio No 16 de la AGA. Del 2 de abril de 2007.

215DS362. Informe del GE, parr. 3.1 y parr. 3.2.

216 DS362. Solicitud de Consultas, parr. 1 e Informe del GE, parr. 2.2.
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y sanciones penales. En consecuencia, alegaron al amparo de la primera y
segunda frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC y al amparo del parr.
1 del art. 41 del mismo acuerdo.?”

Los EUA, alegaron que el Codigo Penal de la RPC?"* (Codigo Penal)
no definia los términos graves, especialmente graves, relativamente grande y enorme,
utilizados en los aa. 213 al 220, para determinados actos de falsificacion
de marcas de fabrica o de comercio y actos de pirateria lesiva del DA, que
podrian ser objeto de procedimientos y sanciones penales, pero si se defi-
nian en la Interpretacion No 19 [2004] del TSP?"? y la Interpretaciéon No
6 [2007] del TSP*" mediante referencia al volumen de las actividades comercia-
les ilegales (en términos de valor de los productos producidos, almacenados,
transportados y vendidos), las ganancias ilegales (en términos de beneficios), o
el namero de copias ilegales.

El art. 12 de la Interpretacion Judicial No. 19 [2004] disponia que el
valor se calculaba por lo regular de conformidad con los precios a los que esos
productos se vendian efectivamente o los precios marcados en las etiquetas, o los precios
reales a los que, previa investigacion, se constatara que se vendian.*'

Era el precio de las mercancias infractoras, y no el precio de las mer-
cancias legitimas correspondientes, lo que determinaba el volumen de las ac-
twidades comerciales ilegales. Cuanto mas bajos eran los precios, reales o mar-
cados en las etiquetas de las mercancias infractoras, mas cantidad de dichas
mercancias podia vender u ofrecer un infractor sin alcanzar los umbrales

217 DS362. Informe del GE, parr. 7.480 al parr. 7.682.

218 Codigo Penal de la RPC. Adoptado en el segundo periodo de sesiones del Quinto CNP
el 017/07/1979. Revisado en el quinto periodo de sesiones del Octavo CNP el 14/03/1997.
Promulgado mediante una Orden del presidente de China en 1997. DS362. Solicitud de Con-
sultas, parr. 1.

219 Interpretacion del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalia Suprema del Pueblo
sobre diversas cuestiones de aplicacién concreta de las leyes en relacion con casos penales
de infraccion de la PI. Adoptada en el 1331° periodo de sesiones de la Comision Judicial
del Tribunal Supremo del Pueblo el 02/11/2004 y el 28° periodo de sesiones de la Décima
Comision de Enjuiciamiento Publico de la Fiscalia Suprema del Pueblo el 11/11/2004, en
vigor a partir del 22/12/2004) DS362. Informe del GE, parr. 7.397.

220 Interpretacion del Tribunal Supremo del Pueblo y de la Fiscalia Suprema del Pueblo
sobre diversas cuestiones de aplicacion concreta de las leyes en relacién con casos penales
de infraccion de la PI-II. Adoptada el 4/04/2007, en el 1422° periodo de sesiones de la Co-
mision Judicial del Tribunal Supremo del Pueblo y el 75° periodo de sesiones de la Décima
Comision de Enjuiciamiento Publico de la Fiscalia Suprema del Pueblo, entrada en vigor el
05704/ 2007. DS362. Informe del GE, parr. 7.398.

21 DS362. Solicitud de Consultas, parr. 1.
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previstos en el Codigo Penal, que se definian mediante referencia al volumen
de las actividades comerciales ilegales.**

Los EUA, entendieron que los actos de falsificacién de marcas de fabrica
o de comercio y pirateria lesiva del DA, llevados a cabo a escala comercial
en China que no alcanzaban los umbrales no eran objeto de procedimien-
tos y sanciones penales. En razon de estos argumentos los EUA, solicitaron
al GE que constatara que los umbrales fijados por China para los DPI, eran
incompatibles con sus obligaciones con arreglo a las frases primera y segun-
da del art. 61 y el parr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. 2

*  Medidas en litigio: Los 3 umbrales se establecian mediante estas me-
didas en litigio: 1) Cédigo Penal (aa. 213, 214, 215,217, 218 y 220),
2) Interpretacion No 19 [2004] del TSP y la 3) Interpretacién No
6 [2007] del TSP,

Los EUA solicitaron al GE que recomendara, de conformidad con el parr. 1
del art. 19 del ESD, que China pusiera sus medidas en conformidad con el
Acuerdo sobre los ADPIC. Las consultas se celebraron los dias 7 y 8 de junio
de 2007, pero no permitieron resolver la DS.?**

El 13 de agosto de 2007, los EUA solicitaron al OSD que estableciera
un GE de conformidad con el art. 6 del ESD.** El 25 de septiembre de
2007, se estableci6 el GE y el 13 de diciembre de 2007,%* su composicion.??’
El GE se reuni6 con las partes los dias 14 a 16 de abril y 18 y 19 de junio de
2008, y con los terceros, el 15 de abril de 2008. El GE, present6 su informe
provisional a las partes el 9 de octubre de 2008 y su informe definitivo el 13
de noviembre de 2008.%%

222 [dem.

223DS362. Solicitud de Consultas, péarr. 1 e Informe del GE, parr. 3.1y 3.2.

224 DS362. Informe del GE, parr. 1.1.

225 Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados invocados
por los EUA en el Doc. WT/DS362/7, el asunto sometido al OSD por los EUA en ese do-
cumento, y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar
las resoluciones previstas en dichos acuerdos.

226 DS362. Informe del GE, parr. 1.2 al péarr. 1.5.

227 Presidente: Sr. Adrian Macey. Miembros: Sr. Marino Porzio y Sr. Sivakant Tiwari.
228DS362. Informe del GE. parrs. 1.6 al parr. 1.8. La Argentina, Australia, el Brasil, el Canad4,
las CE, Corea, la India, el Japon, México, Tailandia, el Taipei Chino; y Turquia se reserva-
ron el derecho de participar como terceros en las actuaciones del GE.
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II. PRIMERA ALEGACION: DENEGACION DE LA PROTECCION
Y OBSERVANCIA DEL DA Y LOS DERECHOS CONEXOS RESPECTO
DE LAS OBRAS CUYA PUBLICACION O DISTRIBUCION EN CHINA
NO HABIA SIDO AUTORIZADA

El GE centr6 especialmente su andlisis en el parr. 1 del art. 4 de la LDA, que
disponia: “Las obras cuya publicacion y/o difusion estan prohibidas por ley
no estaran protegidas por la presente Ley.”?*

Alegaciones de las partes. Los EUA alegaron al amparo de los parrs. 1)y 2)
del art. 5 del Convenio de Berna,* incorporado en virtud del parr. 1 del art.
9 del Acuerdo sobre los ADPIC.?! En respuesta China plante6 una defensa
con arreglo al art. 17 del Convenio de Berna incorporado en virtud del parr.
1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. También alegaron al amparo del
parr. 1 del art. 41 y del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

EUA. Alegaron que China denegaba la proteccion de la LDA a deter-
minadas categorias de obras, en consecuencia, los autores de estas obras
cuya publicacién o distribucion estaban prohibidas por ley no tenian acceso
al amplio conjunto de derechos enumerados en el art. 10 de la LDA, que
abarcaba los derechos contemplados en las disposiciones del Convenio de
Berna. Tampoco se beneficiaban de los recursos especificados en los aa. 46
y 47 de la LDA. En conclusion, no gozaban de los derechos minimos esta-
blecidos en el Convenio de Berna, por lo que era incompatible con los parrs.
1)y 2) del art. 5 de ese Convenio.

China argument6 que:**

229DS362. Informe del GE, parr. 7.1 y parr. 7.2.

230 El GE fue asistido por la OMPI respecto de informacién factica pertinente para la inter-
pretacion de algunas disposiciones del Convenio de Berna. DS362. Informe del GE, parr. 2.7
al parr. 2.9.

231 DS362. Informe del GE, parr. 7.16 y parr. 7.120.

232 Se presentaron otras dos alegaciones: una de ellas fuera del mandato del GE (Alegaciéon
respecto del parr. 6) del art. 2 del Convenio de Berna, incorporado en virtud del parr. 1 del
art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y la otra, los EUA no le dieron seguimiento (alegacion
relativa al trato nacional) fue abandona por los EUA. No presentaron ninguna comunica-
ci6n al GE. En consecuencia, no hubo pronunciacién al respecto. Ambas alegaciones no se
analizan en esta DS. DS362. Informe del GE, parr. 7.3 al parr. 7.15, parr. 7.187 al parr. 7.190.
23DS362. Informe del GE, parr. 7.17, pérr. 7.23, parr. 7.53 y parr. 7.54.
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*  Los DA nacian en el momento de la creacién y eran independien-

tes de la publicaciéon y que la LDA (art. 2) otorgaba plena pro-
tecciéon al incorporar expresamente los derechos conferidos en el
Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC. El parr. 1 del
art. 4 de la LDA, tenia un alcance extremadamente limitado, Chi-
na como muchos otros paises en el mundo, prohibia la publicacion
y la difusion de obras de contenido en su totalidad inconstitucional
o inmoral.
La frase contenida en este articulo “obras cuya publicacion y difu-
si6n estan prohibidas por ley” se referia solamente a las obras cuyo
contenido era ilegal (reaccionario, pornografico o supersticioso),
por lo que, solo se limitaba a disponer que esas obras no estarian
protegidas por la LDA. No se denegaba la proteccion del DA a las
obras cuyo contenido no se encontraba aceptable.

* La facultad soberana de prohibir obras, reconocidas en el art. 17
del Convenio de Berna, declaraba sujetos al poder soberano de los
gobiernos todos los derechos concedidos de otra manera por ese
Convenio, es decir, permitia a los miembros mantener una dispo-
sicién juridica como el parr. 1 del art. 4 de la LDA. El nico resul-
tado de una determinacion de contenido prohibido en ese proceso
(examen de contenido) era una denegacién de la autorizacion para
publicar y no una denegacion del DA.

EUA senal6** que China admitia que el art. 4 de la LDA, denegaba la pro-
teccion del DA a ciertas obras cuyo contenido las autoridades chinas deter-
minaban que estaba prohibido por ley, en consecuencia, actuaba en forma
incompatible con sus obligaciones en virtud del parr. 1 del art. 9 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

China sostuvo que:*»

*  Protegeria el DA de la version editada de la obra para poder ser
aceptada. Cuando no se hubiere creado una version editada au-
torizada, haria cumplir el DA en la porcion legal de la obra ori-
ginal contra las copias de una version editada no autorizada. Sin
embargo, no haria cumplir el DA en contra de copias prohibidas

23% Ibidem, parr. 7.18 y parr. 7.22.
235 Ibhidem, parr. 7.19 al parr. 7.23 y parr. 7.30 al parr. 7.32.
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no editadas de una obra prohibida no editada cuyo contenido no
hubiera sido aceptado.

* Elparr. 1 del art. 4 no afectaba la concesion del DA con arreglo a
su art. 2 (LDA). Pidi6 al GE que observara que, con arreglo al sis-
tema juridico chino, “DA” y “proteccion del DA” eran distinguibles.
En la medida en que el parr. 1 del art. 4 resultara aplicable a una
obra, actuaria no eliminando el DA, sino denegando los derechos
particularizados de observancia del DA privado.

* Lsta alegacion se basaba en la creencia errénea de que la protec-
cion del DA en China dependia de que se completara satisfactoria-
mente el examen del contenido. Reconocié que el parr. 1 del art. 4,
denegaba proteccion a determinadas obras debido a su contenido,
pero en el sentido de la observancia, por tanto, no afectaba al DA
y que el art. 2 de la LDA aplicaba directamente los derechos de los
autores en virtud del Convenio de Berna.

EUA impugné los argumentos de China, alegando que el parr. 1 del art. 4
de la LDA:*°

*  Denegaba a esas obras los derechos exclusivos enumerados en el
art. 10 de la LDA (China estuvo de acuerdo) y el conjunto minimo
de derechos exclusivos garantizados por el parr. 1) del art. 5 del
Convenio de Berna, asi como los recursos contenidos en los aa.
46 y 47 de la LDA. En consecuencia, denegaba una proteccion
inmediata y automatica a determinadas obras creativas. La distin-
cién entre “DA” y “proteccion del DA’ no figuraba en el texto del
Convenio de Berna y no era pertinente. Era una distincidn artificial.

* Creaba una incertidumbre comercial importante y cuando resul-
taba claro que la proteccion del DA se habia denegado a una obra,
permitia que los piratas se beneficiaran a costa del titular legitimo
del derecho. El art. 17 del Convenio de Berna no permitia que los
miembros negaran la proteccion del DA a los autores en sus obras
respectivas.

Examen, iterpretacion y constatacion del GE. En esta alegacion se impugno el parr.
1 del art. 4 de la LDA, “en si mismo”. El GE hizo*’ una evaluacion objetiva

236 Ibidem, parr. 7.29, parr. 7.31, parr. 7.33 y parr. 7.47.
237 Ibidem, parr. 7.28.
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del significado de las disposiciones pertinentes. Explicd que objetivamente,
un miembro estaba normalmente en condiciones de explicar el significado
de sus propias leyes, pero si una de las partes ofrecia una interpretacion par-
ticular o distinta de una disposicién, esa parte debia demostrar que su in-
terpretacion era correcta. En este sentido, examiné esta disposicion, a fin
de determinar su conformidad con las obligaciones de China en virtud del
Acuerdo sobre los ADPIC.

Como parte de la evaluacion de la LDA, el GE explic6*® que el art. 1
establecia el proposito de la LDA, que incluia la proteccién del derecho de
los autores sobre sus obras literarias, artisticas y cientificas y los derechos e
intereses relacionados con el DA. El art. 2 establecia los criterios para gozar
de la proteccion. Su parr. 1 establecia que: “Los ciudadanos, las entidades
con personeria juridica u otras organizaciones chinas gozaran de conformi-
dad con esta LDA sobre sus obras, hayan sido o no publicadas.” Su parr. 2:

“El derecho de autor de que gozan los extranjeros o las personas apatridas
sobre sus obras con arreglo a un acuerdo formalizado entre China y el pais
al que pertenece el autor o en que el autor tiene su residencia habitual, o
en virtud de un tratado internacional® en el que son partes ambos paises,
estard protegido por la presente Ley.”

El art. 3 contenia la definicién de “obras” (fEff) y una lista no exhausti-
va de obras para los fines de la LDA. El art. 4 disponia, entre otras cosas, que
determinadas obras no estarian protegidas por la LDA. Existia un vinculo
entre el parr. 2 del art. 2 y el parr. 1 del art. 4.7 El primero disponia que el
DA, de que gozaban determinados extranjeros sobre sus obras estaria pro-
tegido por la LDA (ZZNiE{R$F), en tanto, que el parr. 1 del art. 4, usaba un
lenguaje en sentido negativo (4%) “determinadas obras no estarian protegi-
das por la LDA”

(AR AGEIRTP). Esto sugeria que el parr. 1 del art. 4, denegaba lo que
otorgaba el parr. 2 del art. 2.%"!

En cuanto a la expresion “publicacion y/o difusion” (AR« %5#%) Chi-
na alegé que la palabra traducida como “difusion” (f&#&) tenia un signifi-
cado distinto y mas amplio que la palabra utilizada habitualmente en sus

238 Ibidem, parr. 7.34 al parr. 7.36.

239 El Convenio de Berna es un tratado internacional sobre el DA.

210 DS362. Informe del GE, parr. 7.41.

2t Incluidas obras de literatura, arte, ciencias naturales, ciencias sociales, ingenierfa y tecno-

logia, creadas en la forma de cualquiera de una serie de obras enumeradas. DS362. Informe
del GE, parr. 7.37, parr. 7.38 y parr. 7.43.
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reglamentos sobre el examen del contenido, que podia traducirse como dis-
tribucion (& £T).2?

Respecto a la expresion “prohibidas por ley” #RiEZE IE) contenida en
el parr. 1 del art. 4, se desprendid, que no se limitaba a ninguna ley en
particular y podria aplicarse a cualquier ley que prohiba la publicacion
y/o difusiéon de una obra. Los EUA alegaron que se referia a “otras leyes y
reglamentos”** y que por su redaccién se aplicaba a las obras cuya publica-
cién y/o difusién estaban de alguna manera prohibidas por ley.

En cuanto a la frase “no estaran protegidas por la presente Ley” (252
ARiE{R3P), contenida en el parr. 1 del art. 4, era una frase que aludia a una
disposicion obligatoria. Respecto la referencia a “la presente Ley” (A8i) se
referia a la LDA.***

Parecia que el art. 4, denegaba los derechos exclusivos enumerados en
el parr. 1 del art. 10 de la LDA que incluia una lista de derechos morales y
econémicos (derecho de reproduccion, de radiodifusion, de adaptacion; y
el de traduccién). Cada uno de los derechos se referia a “una obra” ({Efm).
El parr. 2 del art. 10, disponia que los titulares de DA podian “autorizar” a
otros a ejercer los derechos econémicos, como derechos exclusivos a la luz,
entre otros, del art. 11 de la LDA, que disponia que el DA, sobre una obra
pertenecera a su autor, y el art. 24, que disponia que toda persona que ex-
plotara la obra de otra persona deberia formalizar un contrato de licencia
sobre el DA con el titular del derecho, con sujecion a excepciones.”*

Por lo anterior, el GE constaté que la LDA era suficientemente clara,
por sus términos, para demostrar que su parr. 1 del art. 4, denegaba la pro-
teccion del art. 10, a determinadas obras, incluidas obras de nacionales de
miembros de la OMC, tal como alegaron los EUA.**

Esta interpretaciéon era coherente con la opiniéon expresada y aclara-
da en 1998 por el TSP en ocasiéon de un procedimiento judicial interno:
asunto Inside Story. El asunto se referia a un libro cuya publicaciéon violaba
reglamentos administrativos, pero su contenido no violaba ninguna ley. El
TSP, habia declarado que era correcto que los tribunales de primera y se-
gunda instancia proporcionaran proteccion al libro con arreglo a la LDA,
en virtud de que el Departamento del Frente Unido del Comité del Partido

22DS362. Informe del GE, péarr. 7.44.
243 Ibidem, parr. 7.45.

244 Ihidem, parr. 7.46.

245 Thidem, parr. 7.48 y parr. 7.49.

246 Ibidem, parr. 7.50.
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Comunista de la Provincia de Sichuan habia examinado el libro, en conse-
cuencia, aprobado su publicacion.*’
China declar6**® que:

* Enla medida en que el parr. 1 del art. 4 (independientemente del
proceso de examen del contenido) pudiera aplicarse de manera
que denegara la proteccion del DA, para una obra que un tribunal
habia constatado en forma independiente que estaba prohibida
por ley, ese acto de prohibicion estaba protegido por el art. 17 del
Convenio de Berna.

e La Administracion Nacional del Derecho de Autor de China
(NCAQ) habia aclarado que solamente cuando se determinaba que
el contenido de la obra era ilegal se aplicaria el parr. 1 del art. 4. La
violacion de las normas sobre publicacion no privaba al titular de su
derecho a que la ley protegiera e hiciera respetar su DA.

e La denegacion estaba sujeta a una determinacion de un tribunal
o de la NCAC y que el parr. 1 del art. 4, facultaba a los tribunales
de China y a la NCAC a denegar la proteccion del DA a obras que
estaban prohibidas por ley.

* Ll parr. 1 del art. 4, actuaba como condicién subsiguiente en un
contexto judicial restringido y; en la medida en que actuaba de esa
manera, era compatible con las prescripciones del Convenio de
Berna.

* La aplicacién del parr. 1 del art. 4, no conducia a una denega-
ci6n del DA, sino solamente de la proteccion del DA. No actuaba
para climinarlo, sélo para denegar los derechos particularizados
de observancia del DA privado. Esto no afectaba al nacimiento
del DA o eliminaba el derecho residual previsto en el art. 2 de la
LDA. China no protegeria las obras cuyo contenido era ilegal. No
se infringia el parr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna.

*  Después de denegar la proteccion en virtud del parr. 1 del art. 4, el
reconocimiento subyacente: el goce o el derecho al DA, seguiria exis-
tiendo. Los EUA afirmaron que esta distincion era artificial.

247 Ibidem, parr. 7.51.
248 Ibidem, parr. 7.53, parr. 7.55, parr. 7.57 al parr. 7.62.
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Estas declaraciones confirmaron la opinién del GE, respecto de que la propia
redaccion del parr. 1 del art. 4, disponia la denegacion de la proteccion del DA
a determinadas obras sobre la base de su contenido. En este sentido, el GE:**

e Observo que China equiparaba la proteccion de la LDA referente
en el parr. 1 del art. 4, a los derechos relacionados con la observancia, sin
embargo, no mostr6 que hubiera en el texto del art. 4, ningin
fundamento apropiado que limitara su efecto a una parte de la
proteccion con arreglo a la LDA.

*  Contrasto la proteccion de la LDA referente en el parr. 1 del art. 4,
con el goce del DA de conformidad con el art. 2 de la LDA, sin em-
bargo, los conceptos a que se hacia referencia en el parr. 2 del art. 2
yen el parr. 1 del art. 4, eran aparentemente idénticos. Sefial6é que
el parr. 1 del art.4, no establecia que determinadas obras no gozarian
del DA. Era cierto, pero la proteccion de la LDA era el DA.

En el argumento de China en que se distingue el “DA” de la “proteccion del
DA’ se contrast6 el surgimiento del DA con arreglo al art. 2 de la LDA que,
segun se afirmo, ocurria automaticamente y sin ninguna formalidad en el
momento de la creacion de una obra, por una parte, y el procedimiento para
la denegacion del DA, con arreglo al parr. 1 del art. 4, que segun se afirmo,
ocurria s6lo después de una determinaciéon por un tribunal o por la NCAC,
en un procedimiento de observancia, por la otra parte.

*  Consider6 que la distincion que hacia China no era pertinente. Pa-
recia ser consecuencia de la norma, de que el goce y el ejercicio del
DA 7o estarian sujetos a ninguna formalidad, en tanto que la dene-
gacion de la proteccion s estaba sujeta a una determinacion formal.
En la distincion, no se encaraba debidamente la situacion después
de que un tribunal o la NCAC hubiera denegado proteccién a una
obra con arreglo al parr. 1 del art. 4 de la LDA. Era dificil conce-
bir que el DA siguiera existiendo sin menoscabo después de que
las autoridades competentes hubieran denegado la proteccion del
DA, a una obra sobre la base de su naturaleza y de la prohibicion
contenida en la propia LDA.

249 Ibidem, parr. 7.60 al parr. 7.66.
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China no explico: 1) ¢en qué sentido, después de que se denegara la protec-
ci6n del DA con arreglo al parr. 1 del art. 4 de la LDA, gozarian los autores
del DA, o existiria un DA sobre sus obras? y 2) ;de qué manera podrian los
autores afirmar la propiedad, una licencia o la transferencia del DA sobre sus
obras?*"

Si existe un DA con arreglo al art. 2, pareceria ser nada mas que un
derecho fantasma, cuya existencia no podria demostrarse. Sobre la base
de las pruebas presentadas, el GE no pudo concluir que después de que se
denegara a una obra la proteccién con arreglo al parr. 1 del art. 4, el autor
podia gozar del DA sobre esa obra.

La estructura del Acuerdo sobre los ADPIC previa que determinadas
materias gozarian de protecciéon (Parte II), y los miembros debian garan-
tizar que hubiera procedimientos para hacer cumplir esa proteccion (Par-
te III). Si bien las autoridades judiciales de China podian decidir que no
proporcionarian determinados recursos en determinadas circunstancias en
ejercicio de sus propias facultades discrecionales, el parr. 1 del art. 4, iba
mas alla, al denegar por completo la protecciéon a determinadas materias
que reunian las condiciones especificadas.”'

China afirmé6*? que el art. 2 de la LDA, incorporaba directamente los
DA, en la legislaciéon de China, con arreglo al Convenio de Berna, por lo que
ese derecho estaba protegido por la legislaciéon china y confirmoé que el parr. 1
del art. 4 era solo una excepcion limitada al principio general del art. 2.

En consecuencia, el GE no vio ninguna razon para considerar el posible
efecto directo de los derechos especialmente establecidos por el Convenio
de Berna, incorporados en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Por las ra-
zones que anteceden, el GE no consider6”* que China hubiera proporcio-
nado ninguna prueba que alterara sus constataciones expuestas.

Criterios para las obras prohibidas. E1 GE considero6 la gama de obras a las
que se aplicaba el parr. 1 del art. 4, que dependi6 en gran medida del sig-
nificado de su frase: “cuya publicaciéon y/o difusiéon estan prohibidas por
ley”. Los EUA proporcionaron una lista ilustrativa de leyes y reglamentos
que prohibian la publicacién o la distribucion. Lista que también fue sumi-
nistrada por China en el examen de su legislaciéon ante el Consejo de los

250 Ihidem, parr. 7.67.
251 Ihidem, parr. 7.68.
252 Ihidem, parr. 7.70.
253 Ibidem, parr. 7.71.
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ADPIC en 2002 relativo a las leyes y los reglamentos a que se referia el parr.
1 del art. 4.%*

En la lista figuraron: el Cédigo Penal y cinco Reglamentos sobre la admi-
nistracion de: 1) la industria editorial (art. 26), 2) la radiodifusion, 3) produc-
tos audiovisuales (art. 3), 4) de peliculas (art. 25) y 5) las telecomunicaciones.
China confirmé que estas leyes definian los tipos y contenidos de obras que
estaban prohibidos y que la expresion prohubidas por ley tenia un significado
amplio y podia referirse a los criterios establecidos en distintas disposiciones
juridicas. Una obra con un contenido prohibido por esas normas juridicas era
una obra prohibida en el sentido del parr. 1 del art. 4. Las partes llegaron a un
acuerdo sobre los criterios para las obras prohibidas.*”

El GE observé™® que tres de los reglamentos citados supra®’, contenian
10 categorias idénticas de contenidos prohibidos, a saber: 1) contrarios a
los principios fundamentales establecidos en la Constitucién, 2) ponen en
peligro la unificacion, la soberania y la integridad territorial del Estado,
3) divulgan secretos de Estado, ponen en peligro la seguridad del Estado
o menoscaban el prestigio y los intereses del Estado y 4) incitan al odio y
la discriminacién entre grupos ¢tnicos, perjudican su unidad o violan sus
costumbres y habitos, 5) propagan cultos y supersticiones, 6) perturban el
orden publico y socavan la estabilidad social, 7) propagan la obscenidad, el
juego o la violencia, o contribuyen a la perpetracion de delitos, 8) insultan o
calumnian a otros, o infringen derechos e intereses legitimos de otros, 9) po-
nen en peligro la ética social o tradiciones culturales nacionales importantes
y 10) otros contenidos prohibidos por las leyes, los reglamentos administra-
tivos y las disposiciones del Estado.

La respuesta escrita de la NCAC al TSP de China, en el asunto Inside
Story, expres6 que la frase obras cuya publicacion y difusion estin prohibidas por ley
en el art. 4 de la LDA se referia s6lo a las obras cuyo contenido era ilegal
y enumeraba tres criterios amplios: 1) reaccionario, 2) pornografico o 3)
supersticioso, a los que seguia en la version original el signo & “etcétera”,
indicando que no eran exhaustivos. China explic6 que solamente denegaba

254 Ibidem, parr. 7.72 y parr. 7.73.

255 Ibidem, parr. 7.16, parr. 7.73 al parr. 7.75.

256 Ihidem, parr. 7.79 y parr. 7.81.

257 Reglamento sobre la administracion de peliculas, Reglamento sobre la administracion de
los productos audiovisuales y el Reglamento sobre la administracion de la industria editorial.
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proteccion a las obras cuyo contenido era completamente inconstitucional
o inmoral.**

El GE admiti6*” que las obras prohibidas para los fines del parr. 1 del
art. 4 de la LDA incluian las obras con contenidos considerados ilegales con
arreglo a los criterios establecidos en las leyes y reglamentos enumerados
supra, incluidos los reglamentos sobre el examen del contenido.

Procedimiento para determinar que una obra estaba prohibida para los fines del pdrr.
1 del art. 4. E1 GE observo® que la gama de obras prokibidas por ley podia
depender no soélo de los criterios sino también del procedimiento que las

determinaria con contenido ilegal. Al respecto, China sostuvo que:*"!

* Ll proceso de examen del contenido en términos administrativos
era un proceso separado del DA. El Gnico resultado para determi-
nar un contenido como prohibido era la denegacion de la autori-
zacion para publicar. La determinacién no llevaba a una denega-
cion del DA. Cuando el contenido de una obra no era aprobado
no se protegeria el DA sobre la version no editada, prohibida, de
una obra contra versiones infractoras igualmente no editadas y
prohibidas. No se protegeria el DA de la porcién suprimida de una
obra editada a fin de obtener la aprobacién de su contenido.

*  Los tribunales y la NCAC eran las tnicas autoridades competen-
tes para tomar y adoptar una decision sobre la proteccion del DA
con arreglo al parr. 1 del art. 4, éstas respetaban una constatacioén
sobre el examen del contenido. Cuando la autoridad encargada de
examinar el contenido lo determinaba como prohibido, esa cons-
tatacion orientaria u na determinaciéon de la NCAC o los tribunales
de que la obra se consideraria prohibida por ley.

EUA alegé®™ que el parr. 1 del art. 4 se aplicaba a obras: 1) que nunca se
presentaron para el examen de su contenido en China, 2) en espera de los
resultados del examen del contenido en China, 3) versiones no autorizadas

258 La respuesta escrita se habia proporcionado en el contexto de un caso en el que la cues-
tién era si una prohibicién de publicar basada en razones administrativas no relacionadas con
un contenido quebrantaba el parr. 1 del art. 4. DS362. Informe del Grupo Especial, parr. 7.77,
parr. 7.78 y parr. 7.81.

29DS362. Informe del GE, parr. 7.82.

260 Ihidem, parr. 7.83.

261 Thidem, parr. 7.85 y parr. 7.86.

262 Ihidem, parr. 7.84.
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de obras editadas para su distribucion en China y 4) obras cuyo contenido no
habia sido aprobado.

Obras que nunca se presentaron para el examen del contenido, y las obras en espera
del resultado del examen del contenido en China. Respecto de las primeras, el GE
no considero instructivos los casos analizados, porque no habia ningan pro-
cedimiento obligatorio de examen del contenido previo a la publicacién de
los libros de texto universitarios, ademas de que se referian a temas que no
guardaban ninguna relaciéon con contenidos prohibidos en virtud del Re-
glamento pertinente. Respecto a las segundas, el GE observé que en los dos
casos examinados habia circunstancias especiales y que no habia ninguna
indicacion de que se hubieran iniciado realmente procedimientos para exi-
gir el cumplimiento. El GE dio poco peso a estas pruebas en su evaluacion
de la LDA en si misma.?®

Obras cuyo contenido habia sido aprobado con swecion a la prescripcion de suprimir
partes espectficas ilegales. China alegb que protegeria la versiéon aprobada pero
no protegeria el contenido ilegal suprimido. A la luz de la LDA, no quedaba
claro si el parr. 1 del art. 4 era o no aplicable cuando se queria asegurar la
observancia respecto de las copias infractoras de la versiéon no editada, ni
de qué manera lo seria. China, declar6: “[...] que hara cumplir también el
derecho de autor del titular en una situacién en que hay una version editada
autorizada. En ese caso, el DA se protegera independientemente de que la
copia infractora fuera de la version editada o de la version no editada.” 2%

Obras cuyo contenido no ha sido aprobado en absoluto.*™ El GE recordd que
el parr. 1 del art. 4 negaba a las obras prohibidas la proteccion de la LDA,
pero China afirmé que las obras cuyo contenido no habia sido aprobado
podian recibir la proteccion de la LDA, si se suprimia la parte del contenido
ilegal (version editada) y que haria que se respetara el DA sobre la porcion
legal de la obra original, incluso aunque la propia obra —en su totalidad—
estuviera prohibida por ley. Sin embargo, no explicé ¢cémo esto era posible
de acuerdo con su legislacion? Por lo tanto, el GE constaté que la clase de
obras prohibidas en virtud del parr. 1 del art. 4, de la LDA incluia obras
cuyo contenido no habia sido aprobado.

263 T,as pruebas inclujan un ejemplo de una medida de observancia administrativa especial
adoptada de productos audiovisuales pirateados de una pelicula de dibujos animados extran-
jera, Shrek 2, antes de que la version auténtica fuera aprobada para su comercializacion y el
caso Motion Picture Assoctation of America no era pertinente. DS362. Informe del GE, parr. 7.89,
parr. 7.98 al parr. 7.102.

264 DS362. Informe del GE, parr. 7.88.

265 Jhidem, parr. 7.87 al parr. 7.93.
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En este contexto el GE, examino los reglamentos aplicables al examen
del contenido.

*  Reglamento sobre la administracion de peliculas. Su art. 24, disponia: “Las
peliculas que no han sido examinadas y aprobadas por institucio-
nes encargadas del examen de las peliculas en el Departamento
administrativo de la radio, la cinematografia y la television del
Consejo de Estado [...] no se distribuiran, proyectaran, importaran
o exportaran”. 2%

*  Reglamento sobre la administracion de los productos audiovisuales. Su art. 36
disponia que la realizacién de un examen obligatorio del conteni-
do antes de la venta al por mayor o al por menor o del alquiler de
productos audiovisuales.?®’

En ninguno de estos reglamentos se previa expresamente la denegacion de la
proteccion del DA, pero si la prohibicion de la publicacion de peliculas y pro-
ductos audiovisuales. Era posible que en esta situacion se consideraran obras
cuya publicacién estaba prohibida para los fines del parr. 1 del art. 4, pero no
era claro si se requeria otra determinacion de que su contenido infringia estos

Reglamentos antes de que se consideraran “obras prohibidas” en el sentido
de este articulo.

*  El Reglamento sobre la administracion de la industria editorial, no preveia
un examen obligatorio del contenido antes de la publicacion. Sin
embargo, en sus aa. 40 y 44* se prohibia la distribucién por una

“entidad distribuidora” o la importacién por una “entidad impor-

tadora de publicaciones” de las publicaciones con contenidos pro-
hibidos. Se requeria aparentemente una determinaciéon de que su
contenido infringia este Reglamento, antes de que esas obras se
consideraran obras prohibidas en el sentido del parr. 1 del art. 4.

EUA explicé que el Reglamento sobre las telecomunicaciones y el Codigo
Penal prohibian determinados contenidos sin prever un procedimiento de
examen del contenido, en consecuencia, se requeria una determinacion de
que las obras infringian estas medidas para los fines del parr. 1 del art. 4.

266 hidem, parr. 7.90.
267 Ibidem, parr. 7.91.
268 Ibidem, parr. 7.93.
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Cuando no habia un examen del contenido, no se desprendia claramente del
texto de ninguno de esos reglamentos de qué manera se determinaria que
una obra estaba prohibida en el sentido de esta disposicion.

China afirm6®” que si no habia un examen previo, un tribunal o la
NCAC debia determinar de novo la legalidad o la ilegalidad, y que esto ocu-
rriria normalmente en el caso de la mayoria de los libros, revistas y periédi-
cos, obras extranjeras no distribuidas en China, obras en espera del examen
del contenido y otros libros no publicados y obras que podrian haberse sus-
traido ilegalmente al proceso de examen y estaban en circulacion sin estar
autorizadas. Afirmé que cabia esperar que el tribunal o la NCAC solicitara
opiniones de las autoridades encargadas del examen del contenido.

Se planted la cuestion de la situacién del DA, sobre esas obras en au-
sencia de una determinacién para los fines del parr. 1 del art. 4. El GE
observo? que el art. 2 de la LDA, disponia que el DA sobre determinadas
obras estaria protegido por la LDA y el art. 6 del Reglamento sobre la apli-
cacion de la LDA disponia que un DA existiria a partir de la fecha en que
se creara una obra. Aunque se desprendia claramente que el parr. 1 del art.
4, denegaba la protecciéon del DA a ciertas obras, ello no implicaba necesa-
riamente que impedia que existiera la protecciéon del DA con arreglo a estas
dos disposiciones supra, a partir del momento de la creaciéon de la obra hasta
el momento en que una autoridad competente adoptara una decision con
arreglo al parr. 1 del art. 4.

En consecuencia, para el GE no estaba claro si las obras no presentadas
para un examen obligatorio del contenido y las que estaban en espera del
resultado del examen del contenido estarian dentro del ambito de aplica-
cion del parr. 1 del art. 4 de la LDA. Por todas las razones que anteceden, el
GE consider6 que los EUA no habian demostrado prima facie su argumento
con respecto a: a) las obras que nunca se presentaron para el examen de su
contenido en China, b) las obras en espera de los resultados del examen del
contenido en China y ¢) las versiones no editadas de obras para las cuales se
ha aprobado una version editada para ser distribuida en China.?”!

Por lo anterior, el GE constaté que el tipo de obras a las que se dene-
gaba proteccion con arreglo al parr. 1 del art. 4 incluia: 1) obras cuyo conte-
nido no habia sido aprobado en el examen del contenido y 2) las porciones

269 Ihidem, parr. 7.95.
270 Ibidem, parr. 7.96.
271 Ibidem, parr. 7.97.
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suprimidas de las obras editadas para satisfacer el examen del contenido, en
la medida en que éstas constituian obras protegidas por el DA.?"?

Andlisis del pdrr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna, incorporado en virtud del pdrr.
1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los EUA y China al ser miembros de
la OMC, estaban obligados por el Acuerdo sobre los ADPIC, al parr. 1) del
art. 5 del Convenio de Berna que dispone:*”

1) Los autores gozaran, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud
del presente Convenio, en los paises de la Union que no sean el pais de origen
de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan
en lo sucestvo a los nacionales, asi como de los derechos especialmente establecidos por el
presente Convento.

El péarr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone:*™*

Los miembros observaran los articulos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971)y
el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningtin
miembro tendra derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos
por el articulo 6bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se de-
rivan del mismo.

En el parr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna se prevé el goce de dos con-
juntos de derechos que se superponen y son conocidos como: “los pilares ge-
melos en que se basa la proteccion con arreglo al Convenio” a continuacion

se citan:*”

*  Expresion: “Los derechos que las leyes respectivas conceden en la
actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales”. Esta es una
obligacién de trato nacional.*’®

e Expresion: “Los derechos especialmente establecidos por el pre-
sente Convenio”. Se refiere a los derechos que gozaran los autores
con respecto a sus obras. Los aa. 6bis, 8, 9, 11, 11bis, 11ter, 12,
14, 14bis y l4ter se refieren todos a esos derechos, pero como la

272 Ibidem, parr. 7.103.

273 Ibidem, parr. 7.105.

274 Ibidem, parr. 7.104.

275 Ibidem, parr. 7.106 y parr. 7.107.

276 La solicitud de establecimiento de un GE incluye una alegacién con arreglo a esta parte
del parr. 1) del art. 5, en lo que respecta a la LDA en conjuncién con otras medidas enume-
radas en el parr. 7.186 infra, pero esta alegacion no se llevo adelante.
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incorporacion del art. 5 del Convenio de Berna, estaba sujeta a
los términos del parr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC,
entonces esta expresion, no incluia los derechos a que se hacia re-
ferencia en el art. 6is del Convenio de Berna.

La expresion “derechos especialmente establecidos” incluia el derecho exclu-
sivo de hacer y de autorizar la traduccion y reproduccion de las obras (aa. 8 y
9) entre otros derechos sustantivos. China argumento6 que cumplia plenamen-
te el Convenio de Berna, porque concedia a los autores todas las protecciones
sustantivas de éste, a través del art. 10 de la LDA. El GE observé que muchos
de los derechos enumerados en los subparrafos 5) a 17) del primer parrafo
del art. 10 de la LDA correspondian a derechos especialmente establecidos
por el Convenio de Berna. El parr. 2 del art. 10 disponia que los titulares del
DA podian autorizar a otros a ejercer estos derechos econémicos, y que estos
derechos parecian ser exclusivos.?”

El GE constatd, en consecuencia, que el art. 10 de la LDA era la dispo-

sicion por la que se aplicaban los derechos especialmente establecidos por
el Convenio de Berna, pero el parr. 1 del art. 4 de la LDA denegaba la pro-
teccion del art. 10 a determinadas obras, incluidas las obras de nacionales

de miembros de la OMC.>’

En este sentido el GE:?”°

Observé que los dos conjuntos de derechos establecidos en el parr.
1) del art. 5, se referian a “obras” respecto de las cuales los autores
estaban protegidos al amparo del Convenio de Berna. Las catego-
rias de esta “obras” respecto de las cuales los autores gozarian de
los derechos especialmente establecidos por el Convenio variaban
de acuerdo con los términos de cada uno de los articulos que es-
tablecian los derechos pertinentes. Por ejemplo, los derechos de
reproduccion (art. 9) y de radiodifusién (art. 11bis), se concedian a los
autores de las “obras literarias y artisticas”.

Recordo sus constataciones de: 1) que el tipo de obras a las que se
denegaba proteccion con arreglo al parr. 1 del art. 4, incluia obras
cuyo contenido no habia sido aprobado en el examen del conteni-
do y las porciones suprimidas de las obras editadas para satisfacer

277 DS362. Informe del GE, parr. 7.110 al parr. 7.113.
278 Ibidem, parr. 7.114.
279 Ibidem, parr. 7.115 y parr. 7.116.
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el examen del contenido, y 2) que la palabra “obras”*" incluia las

categorias de obras de la definiciéon de “obras literarias y artisticas’
del parr. 1) del art. 2 del Convenio de Berna.?”!

bl

Por las razones que anteceden, el GE constat6 que la LDA era suficien-
temente clara, por sus términos, para que los EUA hubieran establecido que
el parr. 1 del art. 4 de la LDA, era incompatible con el parr. 1) del art. 5 del
Convenio de Berna, incorporado en virtud del parr. 1 del art. 9 del Acuerdo
sobre los ADPIC y que el tipo de obras a las que se denegaba proteccion
con arreglo al parr. 1 del art. 4 de la LDA, incluia obras cuyo contenido no
habia sido aprobado en el examen del contenido y las porciones suprimidas
de las obras editadas para satisfacer el examen del contenido.

El GE reconoci6 que la posible denegacion de la proteccion del DA, en
ausencia de una determinacion por las autoridades encargadas del examen
del contenido, creaba incertidumbre con respecto a las obras que no satis-
facian los criterios relativos al contenido antes de una determinacién con
arreglo al parr. 1 del art. 4, con el consiguiente impacto en el goce de los
derechos descritos supra y dejé constancia, de la firme posicion adoptada
por China:**

El derecho de autor surge en el momento de la creaciéon de una obra y no
depende de la publicacién. Estan protegidas las obras no publicadas; estan
protegidas las obras extranjeras ain no colocadas en el mercado chino; y es-
tan protegidas las obras nunca colocadas en el mercado chino.; y Las obras
no examinadas decididamente no estan prohibidas por ley.

280 El art. 3 LDA contiene una lista no exhaustiva de obras para los fines de la LDA, incluidas
obras de literatura, arte, ciencias naturales, ciencias sociales, ingenieria y tecnologia, crea-
das en la forma de cualquiera de una serie de obras enumeradas. DS362. Informe del Grupo
Especial, parr. 7.37.

281 No se cuestion6 que las “obras” a que se aplicaba el parr. 1 del art. 4, tenian un alcance
mas amplio que las obras a las que podia denegarse o limitarse la proteccion con arreglo a
otras disposiciones del art. 2 y art. 2bis del Convenio de Berna.

282 Esta conclusion no se aplicaba a las obras que nunca se presentaron para el examen de su
contenido en China, las obras en espera de los resultados del examen del contenido en China

y las versiones no editadas de obras para las cuales se habia aprobado una versién editada
para ser distribuida en China. DS362. Informe del GE, parr. 7.103, parr. 7.117 y parr. 7.118.
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China tenia la obligacion internacional de proteger el DA sobre esas obras de
conformidad con el parr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna incorporado en
virtud del parr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.2%

Defensa de Clina al ampro del art. 17 del Convenio de Berna incorporado en virtud
del pdrr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.*** China planted una defensa
con arreglo a esta disposicion y afirmé que todos los derechos otorgados a
los autores en virtud del Convenio de Berna estaban limitados por el art.
17 del Convenio de Berna, que este articulo no era exhaustivo del derecho
soberano a la censura y que estaba redactado con un lenguaje muy general
que denegaba la jurisdiccion de la OMC en esta esfera. El GE recordo6 que
el parr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, incorporaba el art. 17 del
Convenio de Berna, que dispone:

Las disposiciones del presente Convenio no podran suponer perjuicio, cual-
quiera que sea, al derecho que corresponde al gobierno de cada pais de la
Unioén de permitir, vigilar o prohibir, mediante medidas legislativas o de poli-
cia interior, la circulacion, la representacion, la exposicion de cualquier obra
o produccion, respecto a la cual la autoridad competente hubiere de ejercer
este derecho.

La expresion “Las disposiciones del presente Convenio” incluyen el parr. 1)
del art. 5 del Convenio de Berna. El art. 17 confirmaba que los gobiernos te-
nian determinados derechos de controlar la explotacion de las obras, pero los
EUA respondieron que esta disposicion no autorizaba un sistema de examen
del contenido que denegara loda la proteccion exigible del DA, a todas las obras
cuya publicacion o distribuciéon no habia sido aprobada.

El GE observo que la redaccién del art. 17 incluia frases, como: “no
podran suponer perjuicio, cualquiera que sea” y “cualquier obra o produc-
cién”, que se referian al derecho de un gobierno de permitir, vigilar o prohi-
bir la circulacion, la representacion, la exposicion de cualquier obra o pro-
duccion. Esto incluia claramente la censura por razones de orden publico.
Se hizo referencia a las actas de las conferencias diplomaticas del Convenio

283 Obras cuyo contenido no habia sido aprobado en el examen del contenido, las porciones
suprimidas de las obras editadas para satisfacer el examen del contenido, obras que nunca
se presentaron para el examen de su contenido, las obras en espera de los resultados del exa-
men del contenido y las versiones no editadas de obras para las cuales se ha aprobado una
version editada para ser distribuida en China. DS362. Informe del GE, parr. 7.119.

284 DS362. Informe del GE, parr. 7.120 y parr. 7.124.
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de Berna, y la Guia de la OMPI del Convenio de Berna, donde se explicaba
que el art. 17 se referia principalmente a la censura y el orden publico.?®

China sefial6 que la Guia del Convenio de Berna de la OMPI que con
respecto al art. 17 del Convenio de Berna, trataba el derecho de los gobier-
nos a adoptar cuantas disposiciones juzgaran Utiles para el mantenimiento
del orden publico y que la soberania del Estado, no podia verse afectada
por el derecho convencional. El autor podia ejercitar los derechos que le
reconocia el Convenio de Berna, pero sin contravenir el orden ptblico en
ese ejercicio. Esta disposicion regia derechos e intereses privados y estaba
subordinada a los imperativos del orden publico, reservaba a los paises de
la Unién un poder de control y de prohibicion.?

El GE estuvo de acuerdo con esta interpretacion, pero, no habia nin-
guna razoén para suponer que la censura suprimird por completo esos de-
rechos con respecto a una obra determinada. China no pudo explicar jpor
qué razon el parr. 1 del art. 4 de su LDA previa la denegacion completa de
su proteccién con respecto a obras determinadas? Sin perjuicio de la gama
de derechos establecidos por el Convenio de Berna, bastaba sefialar que se
trataba en su mayor parte de derechos exclusivos de autorizar determina-
dos actos con respecto a obras protegidas. Ese derecho exclusivo entrana-
ba necesariamente el derecho de impedir que otros realizaran los actos en
cuestion con respecto a las obras protegidas. China no pudo explicar ¢por
qué razon la censura interferia con los derechos de los titulares de DA de
impedir que terceros explotaran obras prohibidas?**’

China adujo®™ que esa proteccién del DA, era una “nulidad juridica
y material”, ya que los derechos econémicos cedian ante la prohibicién es-
tatal y que la observancia del DA carecia de significado en este contexto.
También que el parr. 1 del art. 4, era una norma sumamente restringida
con consecuencias insignificantes en el mercado y en términos de cualquier
anulacion o menoscabo de beneficios para los miembros.

El GE observo®™ que el DA y la censura del gobierno se referian a de-
rechos e intereses diferentes. El DA protegia derechos privados, (parr. 4 del
preambulo del Acuerdo sobre los ADPIC) en tanto que la censura del go-
bierno se referia al interés publico.

285 Ihidem, parr. 7.125 y parr. 7.126.
286 Thidem, parr. 7.131.
287 Ibidem, parr. 7.132 y parr. 7.133.
288 Thidem, parr. 7.134.
289 Ibidem, parr. 7.135.
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China indic6 que:*” 1) siempre haria que se respetaran los DA, contra
versiones editadas infractoras, incluso cuando no hubiera ninguna versién
editada autorizada por el autor. No explic6 cémo haria posible esto con
arreglo a su legislacién y 2) si una obra no protegida prohibida pasara a ser
posteriormente legal, protegeria el DA, sobre la obra en adelante. Esto po-
dria requerir una nueva determinacién de los tribunales o de la NCAC. En
opinién de China, ese requisito no constituia una formalidad con arreglo al
parr. 2) del art. 5 del Convenio de Berna.

El GE record6 que el parr. 1 del art. 4, causaba incertidumbre en el co-
mercio antes de la determinacién de que una obra estuviera prohibida y sos-
tuvo que la censura estatal hacia innecesaria la observancia privada, por lo
que concluy6 que la LDA, era suficientemente clara, por su redaccion, para
que los EUA hubieran establecido que el parr. 1 del art. 4 de la LDA, era in-
compatible con el parr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna, incorporado en
virtud del parr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, pese a los derechos
de China reconocidos en el art. 17 del Convenio de Berna.*'

China subray6 que la carga de probar esta alegaciéon “en si misma” re-
caia en los EUA y que la tnica prueba que habian ofrecido era el texto del
parr. 1 del art. 4 de la LDA. El GE explicé que el Organo de Apelacién en
el caso EUA-Examen por extincion relativo al acero resistente a la corrosion, afirmo
que cuando una medida era impugnada en si misma, el punto de partida
para el analisis debia ser la medida en sus propios términos. Si el sentido y
el contenido de la medida eran claros en sus propios términos, la compati-
bilidad de la medida en si misma podia evaluarse tan solo sobre esa base. Sin
embargo, si el sentido o el contenido no eran evidentes en sus propios tér-
minos, se requeria un examen mas detallado. El examen del GE, mostraba
que la medida era suficientemente clara para concluir que los EUA habian
demostrado prima_facie la incompatibilidad.*”

El parr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna disponia que los miembros
asegurarian que los autores gozaran, en lo que concierne a sus obras, de
los derechos especialmente establecidos en ¢l. El parr. 1 del art. 4, disponia
que ciertas obras no gozarian de la proteccion del DA y esa Ley aseguraria
los derechos especialmente establecidos por ese Convenio. En consecuen-
cia, el GE confirmé su conclusion de que el parr. 1 del art. 4 de la LDA,
era incompatible con el parr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna y que sus

290 Ihidem, parr. 7.136.
291 Ibidem, parr. 7.117, péarr. 7.137 al parr. 7.139.
292 Ihidem, parr. 7.140 al parr. 7.142.
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constataciones no afectaban al derecho de China de hacer examenes del
contenido.*”

Andlisis del pdrr. 2) del art. 5 del Convenio de Berna, incorporado en virtud del pdrr.
1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los EUA alegaron* que China subor-
dinaba el goce y el ejercicio del DA, a la formalidad de la conclusion satis-
factoria del examen del contenido, de manera incompatible con el parr. 2)
del art. 5 del Convenio de Berna. Las obras no autorizadas, no estaban pro-
tegidas por la LDA. La proteccion de la LDA empezaba solo después de que
la obra habia sido sometida al examen del contenido y si era aprobada sin
cambios. La protecciéon dependia de la autorizaciéon de publicacion y distri-
buciéon como resultado satisfactorio del proceso de examen del contenido.
Un examen del contenido que afectara al ejercicio de los derechos imponia
una “formalidad” en el sentido del parr. 2) del art. 5 del Convenio de Berna.

China aleg6®” que: 1) la proteccién del DA nacia en el momento de
la creacion de una obra, 2) durante la espera de su examen, gozaban de la
gama completa de DA 3) con arreglo al sistema de DA de China, el DA se
distinguia de la “proteccion del DA”, 4) el parr. 1 del art. 4, no eliminaba
el DA, solo denegaba los derechos particularizados de observancia del DA
privado, por lo que no era una condicién que precedia a la formacién del
DA y 5) no destruia el DA residual otorgado con arreglo al art. 2 de la LDA.

Examen del GE. E1 GE observd*® que esta alegacion se referia a la dene-
gacion de la proteccion del DA con arreglo al parr. 1 del art. 4 de la LDA.
El GE ya se habia pronunciado al respecto en el examen del parr. 1) del art.
5 del Convenio de Berna, no contribuiria a una solucion positiva de esta DS.
Fue innecesario que el GE se pronunciara. Aplico el principio de economia
procesal.

Alegacion al amparo del parr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta
disposicion establece:*"

1. Los miembros se aseguraran de que en su legislacién nacional se es-
tablezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad
intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la
adopcion de medidas eficaces contra cualquier accidn infractora de los derechos

293 Ibidem, parr. 7.143 y parr. 7.144.

29% Ihidem, parr. 7.145 y parr. 7.147.

295 Art. 2 de la LDA y al art. 6 del Reglamento de aplicacion de la LDA. DS362. Informe del
GE, parr. 7.146 y parr. 7.148.

296 DS362. Informe del GE, parr. 7.153.

297 Ibidem, parr. 7.170.
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de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusion de recur-
sos agiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un
medio eficaz de disuasion de nuevas infracciones. Estos procedimientos
se aplicaran de forma que se evite la creaciéon de obstaculos al comercio
legitimo, y deberan prever salvaguardias contra su abuso.

Los EUA alegaron que China no garantizaba en su legislacion procedimien-
tos de observancia, como los especificados en la Parte III del Acuerdo sobre
los ADPIC, y conforme lo requerido en el parr. 1 del art. 41 del Acuerdo
sobre los ADPIC, por lo tanto, los autores de las obras a las que se denega-
ba la proteccion del DA no se beneficiaban de los recursos para asegurar la
observancia especificados en el cap. V de la LDA, en razén de la afirmacion
de China de que el parr. 1 del art. 4 de la LDA denegaba sol6 la “proteccion
del DA’ y no el “DA”.2%

China afirmé6*” que: 1) el parr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los AD-
PIC solo exigia que se establecieran procedimientos de observancia para los
derechos abarcados por él. Si un derecho no estaba abarcado, no habia nin-
guna obligaciéon de hacerlo respetar, 2) la norma para los procedimientos
de observancia era que permitieran “la adopciéon de medidas eficaces”. La
prohibiciéon de la publicacion del contenido en su totalidad, era su procedi-
miento de “medidas eficaces” contra todo intento de publicar ese contenido
y 3) el autor de una obra podia recurrir a los tribunales y solicitar medidas
correctivas independientemente del fallo que en definitiva pronunciara un
tribunal.

Examen por el GE. E1 GE observd®™ que el cap. V de la LDA,*! sobre
responsabilidades juridicas y medidas de observancia, en su art. 46 previa
la responsabilidad civil por 11 tipos de actos de incumplimiento y en su art.
47 establecia la responsabilidad civil y administrativa y previa la investiga-
cion de la responsabilidad penal con respecto a 8 tipos especificos de actos.
En ambos articulos, varios tipos de estos actos correspondian a los derechos
establecidos en el art. 10 de la LDA. Esta alegacion plante6 algunas cues-
tiones de interpretacion.

298 Ibidem, parr. 7.161 y parr. 7.163.

299 Ibidem, parr. 7.162 y parr. 7.164.

300 Ibidem, parr. 7.166.

301 Previa procedimientos de observancia contra los actos de infraccién del DA, con inclusiéon
de 6rdenes de cesar los actos de infraccién, pagar indemnizaciones por los danos y confiscar

los productos infractores, y de medidas provisionales para ordenar el cese de la infraccion y
preservar la propiedad. DS362. Informe del GE, parr. 7.167.
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La primera se refirié al ambito de aplicacion de la frase del parr. 1 del
art. 41: “cualquier accion infractora de los derechos de propiedad intelec-
tual a que se refiere el presente Acuerdo”. El concepto PI se definia en el
parr. 2 del art. 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber: “[...] la expresion
propiedad intelectual abarca todas las categorias de propiedad intelectual
que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II”. Estas disposiciones pre-
velan el otorgamiento de varios derechos a los autores con respecto a sus
obras literarias y artisticas. Todo acto comprendido dentro del alcance de
esos derechos realizado en relaciéon con obras protegidas sin la autorizacion
del titular del derecho, o fuera del marco de una excepcion aplicable, era a
priori un acto de infraccion.’”?

En consecuencia, un acto de infracciéon del DA sobre una obra literaria
o artistica, conforme lo previsto en las disposiciones del Convenio de Berna
incorporadas en virtud del parr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC,
era una accion infractora de los DPI, en el sentido de la primera frase del
parr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

China reconocié™ que al titular del derecho sobre una obra a la que se
habia denegado la protecciéon del DA con arreglo al parr. 1 del art. 4 de la
LDA, se le denegaban los derechos particularizados de observancia del DA
privado y explico que el principio fundamental era que la LDA, no asegura-
ria la proteccion que brindaba la legislacion sobre el DA con respecto a las
obras cuyo contenido era ilegal.

En opinion del GE, con esto se reconocia que, pese a la supuesta exis-
tencia del DA en virtud del art. 2 de la LDA, no habia procedimientos de
observancia aplicables contra cualquier accion infractora del DA sobre las
obras pertinentes, como se exigia en el parr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre
los ADPIC. China rechazé la afirmacion de que el Acuerdo sobre los AD-
PIC se referia a los derechos denegados por el parr. 1 del art. 4 de la LDA.
Esta defensa se desprendié de la opinién de China de que, en virtud del art.
17 del Convenio de Berna, estaba facultada para denegar los derechos pre-
vistos en el parr. 1) del art. 5 de ese Convenio.**

Esta opinién no permitia ninguna defensa en contra de la alegaciéon de
que los derechos denegados por el parr. 1 del art. 4 de la LDA, incluian la
proteccion contra cualquier accion infractora de los DPI a que se referia el

302DS362. Informe del GE, parr. 7.171 al parr. 7.173.
303 Ibidem, parr. 7.174.
30% Ibidem, parr. 7.175 y parr. 7.176.
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Acuerdo sobre los ADPIC, en el sentido de la primera frase del parr. 1 del
art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La segunda cuestion, se refiri6 a la naturaleza de la obligacion, de ase-
gurar que en su legislaciéon nacional se establecieran procedimientos de
observancia de los DPI “conforme a lo previsto en la presente Parte que
permitian la adopcion de medidas eficaces”. El art. 41 se encontraba en la
Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. La referencia “la presente Parte”
era una referencia a los procedimientos de observancia especificados en la
Parte IIT del Acuerdo sobre los ADPIC.*"

China afirmé®® que los procedimientos de observancia del cap. V de
la LDA, estaban establecidos en el sentido de que los autores de todas las
obras tenian acceso a procesos de observancia independientemente de que
tuvieran pruebas adecuadas o un derecho valido al cumplimiento.

El GE observo, que este argumento afirmaba que un miembro podia
asegurar que hubiera procedimientos de observancia establecidos conforme
a lo especificado en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, simplemen-
te no impidiendo que los titulares de los derechos plantearan y llevaran
adelante una alegacion en vano y que, si bien los titulares de derechos a
cuyas obras se habia denegado proteccion en virtud del parr. 1 del art. 4
de la LDA, podian o no tener acceso a procesos de observancia. Los pro-
cedimientos de observancia que debian existir conforme a la Parte III del
Acuerdo sobre los ADPIC eran mucho mas amplios. *"/

Esto se desprendia claramente, entre otras cosas, del texto del parr. 1
del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, que especificaba que estos pro-
cedimientos incluian “recursos”. Los aa. 44, 45, 46 y 50 de este Acuerdo
especificaban que las autoridades judiciales estaban facultadas para emitir
ciertas 6rdenes, tales como mandamientos judiciales, érdenes de pagos por
dafos, 6rdenes para la eliminacion o destrucciéon de mercancias infractoras
y medidas provisionales. Cuando se denegaba la proteccion del DA a una
obra en virtud del parr. 1 del art. 4 de la LDA, las autoridades judiciales no
tenian esa facultad con arreglo al cap. V de la LDA.

En consecuencia, este conjunto de procedimientos de observancia, in-
cluidos los recursos, no estaban a disposicion de los titulares de los derechos
como lo exigia el parr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

305 Ihidem, parr. 7.177.
306 Ibidem, parr. 7.178.
307 Ibidem, parr. 7.179.
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China afirm6*” que una prohibiciéon completa de la publicacién de una
obra era una forma de medida eficaz y que era en cierto sentido una forma
alternativa de observancia contra las infracciones. E1 GE observé que la
gama de derechos exclusivos reconocidos en el Convenio de Berna que era
posible que se infringieran era mas amplia que un simple derecho a autori-
zar la publicacion.

En todo caso, la eficacia de una prohibicién estatal de publicacién no
era pertinente. La Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, incluia un con-
junto minimo acordado multilateralmente de procedimientos de observan-
cia que los miembros debian poner a disposicion de los titulares de derechos
contra cualquier infraccion de los DPI abarcados por el Acuerdo sobre los
ADPIC.

Cuando un miembro decidia establecer otros procedimientos -para la
observancia de los DPI o para la observancia de otras politicas con respecto
a determinadas materias- esa eleccion de politica no disminuia la obligacion
que el miembro tenia en virtud del parr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los
ADPIC, de garantizar que hubiera procedimientos de observancia confor-
me a lo previsto en la Parte III.

Por las razones que anteceden, el GE concluy6® que la LDA, especifi-
camente la primera frase del art. 4, era incompatible con las obligaciones de
China en virtud del parr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque
China no ponia a disposicion de los titulares de derechos procedimientos de
observancia contra cualquier infraccion de los DPI abarcados por el Acuer-
do sobre los ADPIC (Parte IIl y parr. 1 del art. 41).

Alegaciones al amparo del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los EUA ale-
garon® que los procedimientos penales a que se hacia referencia en el art.
47 de la LDA de China no estaban disponibles con respecto a las obras a
las que se denegaba la proteccion del DA con arreglo al art. 4 de esa Ley.
China no previa ni aseguraba la disponibilidad de procedimientos y sancio-
nes penales aplicables a casos de pirateria lesiva del DA a escala comercial,
como lo exigian las frases primera y segunda del art. 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC.

Examen del GE. E1 GE observé®! que estas alegaciones se referian a la de-
negacion de la proteccion del DA en virtud del parr. 1 del art. 4 de la LDA,

308 Ibidem, parr. 7.180.
309 Ibidem, parr. 7.181.
310 Ibidem, parr. 7.182 y parr. 7.183.
SU Tbidem, parr. 7.185.
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y su impacto en la observancia, por lo que ya se habia pronunciado en su
examen de las alegaciones hechas al amparo del parr. 1) del art. 5 del Con-
venio de Berna, y del parr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, res-
pectivamente. Esta alegacion se detalla en la tercera alegaciéon de esta DS.

Conclusiones con respecto a la LDA. El parr. 1 del art. 4 de la LDA:*"?

* FEra suficientemente claro, para demostrar que denegaba la pro-
teccion del DA contenida en el art. 10 de la LDA, a determinadas
obras, incluidas obras de nacionales de miembros de la OMC. Este
articulo, era la disposicién por la que se aplicaban los derechos es-
pecialmente establecidos por el Convenio de Berna, pero se dene-
gaban estos derechos. Se referia a obras prohibidas por contenidos
considerados ilegales con arreglo a los criterios establecidos en las
leyes y reglamentos chinos pertinentes, incluidos los reglamentos
sobre el examen del contenido.

*  Denegaba proteccion a: 1) obras cuyo contenido no habia sido
aprobado en el examen del contenido y 2) las porciones suprimi-
das de las obras editadas para satisfacer el examen del contenido,
en la medida en que éstas constituian obras protegidas por el DA,
en consecuencia, era incompatible con las obligaciones de China en
virtud del parr. 1) del art. 5 del Convenio de Berna de 1971, in-
corporado en virtud del parr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los
ADPIC, pese a los derechos de China reconocidos en el art. 17 del
Convenio de Berna.

El GE aplic6 el principio de economia procesal respecto a las alegaciones
hechas al amparo del: 1) parr. 2) del art. 5 del Convenio de Berna (1971).°"
Denegacion de la proteccion del DA con arreglo al parr. 1 del art. 4 de la
LDA, 2) art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC. China no preveia ni aseguraba
la disponibilidad de procedimientos y sanciones penales aplicables a casos de
pirateria lesiva del DA a escala comercial y 3) parr. 1 del art. 41 del Acuerdo
sobre los ADPIC. China no ponia a disposiciéon de los titulares de derechos
procedimientos de observancia contra cualquier infracciéon de los DPI abar-

312 Ibidem, parr. 7.50, parr. 7.52, parr. 7.53, parr. 7.56, parr. 7.82, parr. 7.103, parr. 7.114,
parr. 7.117 y parr. 7.118.

313 Incorporado por el parr. 1 del art. 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. DS362. Informe del
GE, parr. 8.2.
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cados por el Acuerdo sobre los ADPIC. Ninguna constatacion afectaba el
derecho de China a hacer exdmenes del contenido.*'*

III. SEGUNDA ALEGACION: ELIMINACION DE LAS MERCANCIAS
INFRACTORAS DE DPI DECOMISADAS POR LAS AUTORIDADES
ADUANERAS CHINAS

Esta alegacion se hizo al amparo del art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC,
que dispone:*"”

Recursos

Sin perjuicio de las demas acciones que correspondan al titular del derecho
y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial,
las autoridades competentes estardn facultadas para ordenar la destruccion o eliminacion de
las mercancias infractoras de conformidad con los principios establecidos en el articulo 46.
En cuanto a las mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas,
las autoridades no permitiran, salvo en circunstancias excepcionales, que las
mercancias infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someteran a
un procedimiento aduanero distinto.*'®

La disposicion supra, incorporaba los principios establecidos en el art. 46 del

Acuerdo sobre los ADPIC, que dispone:

Otros recursos

Para establecer un medio eficaz de disuasion de las infracciones, las autorida-
des judiciales estaran facultadas para ordenar que las mercancias que se haya determinado
que son mercancias infractoras sean, sin indemnizacion alguna, apartadas de los circuitos
comerciales de_forma que se evile causar dafios al titular del derecho, o que sean destrui-
das, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales
vigentes. Las autoridades judiciales estaran ademas facultadas para ordenar
que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente
para la produccion de los bienes infractores, sean, sin indemnizacion alguna,
apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al minimo
los riesgos de nuevas infracciones. Se tendran en cuenta, al dar curso a las
correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporcion en-

314 DS362. Informe del GE, parr. 7.117, parr. 7.137 al parr. 7.139, parr. 7.143, parr. 7.144, parr.
7.181, parr. 7.191 y parr. 7.192.

315 Ibidem, parr. 7.213.

316 OMC. Acuerdo sobre los ADPI relacionados con el Comercio. https://www.wto.org/spanish/docs_s/
legal_s/27-trips.pdf.
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tre la gravedad de la infraccién y las medidas ordenadas como los intereses
de terceros. En cuanto a las mercancias de marca de fabrica o de comercio
falsificadas, la simple retirada de la marca de fabrica o de comercio apuesta
ilicitamente no bastard, salvo en casos excepcionales, para que se permita la

colocacién de los bienes en los circuitos comerciales. 3!

Alegaciones de las partes. EUA alegd al amparo del art. 59 del Acuerdo sobre
los ADPIC, en la medida en que incorporaba el art. 46 del mismo Acuerdo,
que:*®

* Las medidas aduaneras creaban un sustema obligatorio de opciones de
eliminacion para que las autoridades aduaneras competentes chinas
no ejercieran libremente sus facultades. El sistema no facultaba a
las autoridades a ordenar la destruccién de las mercancias infractoras,
requeridas por el art. 59. Se daba prioridad a opciones que permitian
que las mercancias infractoras entraran en los circuitos comercia-
les o causaran de otro modo danos al titular del derecho.

* Las opciones de eliminacion eran: 1) la donacidn a drganos de bienestar
soctal, nada parecia impedir que esos 6rganos vendieran las mer-
cancias infractoras, y esto podia perjudicar al titular de un derecho,
2) la venta al titular del derecho le perjudicaba en la cuantia que éste
pagaria por las mercancias infractoras y 3) la subasta no era un
método de eliminacién de los circuitos comerciales y st el titular del
derecho no consentia en ella, también podia perjudicarle.

China respondi6 que:*"?

*  Sus autoridades aduaneras estaban facultadas para ordenar tanto
la “eliminacion” como la “destruccion” de las mercancias infracto-
ras de conformidad con el art. 59. La donacin y 1a venta eran medios
de eliminacion de los circuitos comerciales de forma que se evitara
causar danos al titular del derecho.

e La legislacion china establecia criterios que reflejaban una prefe-
rencia oficial por el uso de métodos de eliminaciéon distintos de
la destruccion, pero la Aduana estaba facultada para determinar
si los criterios establecidos se satisfacian, y en consecuencia, qué

317DS362. Informe del GE, parr. 7.257.
318 Ibidem, parr. 7.197.
319 Ibidem, parr. 7.198.
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método de eliminacion era el adecuado. La supuesta jerarquia de
opciones de eliminaciéon no menoscaba la capacidad de la Aduana
para ordenar la destruccidn de las mercancias infractoras.

e La obligacién establecida en el art. 59 de otorgar facultades para or-
denar la destruccion no significaba que los miembros tuvieran que
otorgar facultades discrecionales irrestrictas y no especificadas y
que los organismos nacionales gozaran de poderes absolutos para
ordenar la destruccion de las mercancias infractoras en cualquier
circunstancia.

EUA respondi6 que:™

* Elart. 59 requeria que se otorgaran facultades plenas para eliminar
o destruir las mercancias infractoras decomisadas de conformidad
con los principios de la primera frase del art. 46. Las autoridades
debian estar facultadas para escoger entre cualquier opcién legitima
y disponer de las mercancias desde el primer momento en que se
constatara que eran infractoras, y hasta que se dispusiera final-
mente de ellas.

* Las medidas aduaneras eran incompatibles con el principio enun-
ciado en la cuarta frase del art. 46, porque nada sugeria que la su-
basta de mercancias después de la retirada de la marca infractora
solo estuviera permitida en casos excepcionales.

China respondi6 que:*!

* El Acuerdo sobre los ADPIC no la obligaba a asegurarse de que
ninguna mercancia infractora eliminada de los circuitos comer-
ciales causara danos al titular del derecho. Mas bien, la Aduana
tenia que estar facultada para eliminar las mercancias infractoras
confiscadas de los canales comerciales para evitar causar dafios al
titular del derecho.

* La determinacion de lo que constituye un otorgamiento de facul-
tades adecuado conforme al Acuerdo sobre los ADPIC, dependia
mucho de las circunstancias. Las facultades de la Aduana eran
adecuadas para adoptar decisiones. Su autonomia, y su restricciéon

320 Ibidem, parr. 7.199 y parr. 7. 201.
321 Ibidem, parr. 7.200 y parr. 7.202.
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normativa obedecian a intereses publicos legitimos, disuadian de
las infracciones y evitaban dafios al titular del derecho.

* Sila cuarta frase del art. 46 estableciera una obligaciéon indepen-
diente para las autoridades aduaneras (cosa que no reconocio), la
Aduana cumpliria esa obligacion porque retiraria fodas las caracte-
risticas infractoras, no solo las marcas de fabrica o de comercio, y
recabaria observaciones de los titulares de los derechos.

* El uso de la palabra colocacion aludia a la recuperacion por el in-
fractor. La Aduana utilizaba un precio de reserva a un costo irra-
zonablemente bajo en las subastas para asegurarse de que los in-
fractores no compraran las mercancias confiscadas y las pusieran
de nuevo en circulacion, es decir, que ya no tuvieran beneficios
economicos. Esto satisfacia la finalidad de la cuarta frase del art.
46. La palabra bastard permitia la colocacion de mercancias en los
circuitos comerciales, y no solo en casos excepcionales. Plantea la
posibilidad de que las subastas sean excepcionales.

Descripeion de las medidas en litigio. Las tres medidas en litigio objeto de esta ale-
gacion se denominaron “medidas aduaneras” y fueron consideradas por los
EUA incompatibles con el art. 59.°” Las medidas aduaneras fueron:

e Reglamento sobre proteccion en aduana de los DPI. Establecia un procedi-
miento para que la Aduana adoptara medidas de proteccion frente
a mercancias sospechosas de infringir marcas de fabrica o de co-
mercio, DA y derechos conexos y derechos de patente con ocasion
de su importaciéon o exportacion. Su art. 27, previa el decomiso
de las mercancias infractoras de DPI. Su tercer parrafo enunciaba
distintas opciones para la eliminacion o destruccion de esas mercancias.
El texto decia:**

Cuando las mercancias decomisadas que infrinjan derechos de pro-
piedad intelectual puedan utilizarse para actividades de bienestar pu-
blico social, la Aduana entregara esas mercancias a los 6rganos de
bienestar publico pertinentes para su uso en actividades de bienestar
publico social. Cuando el titular de los derechos de propiedad inte-
lectual tenga intencién de comprarlas, la Aduana podra asignarselas

322 Ibidem, parr. 7.196.

323 Formulado de conformidad con la Ley de Aduanas de China (LA). DS362. Informe del GE,
parr. 7.193.
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con compensacion. Cuando las mercancias infractoras de derechos
de propiedad intelectual decomisadas no puedan utilizarse para ac-
tividades de bienestar puablico social y el titular de los derechos de
propiedad intelectual no tenga intenciéon de comprarlas, la Aduana
podra, tras erradicar las caracteristicas infractoras, subastarlas de
conformidad con lo dispuesto en la ley. Cuando sea imposible erradi-
car las caracteristicas infractoras, la Aduana destruird las mercancias.

o Las Medidas de Aplicacion del Reglamento sobre proteccion en aduana de los
DPI (Medidas de Aplicacion). Formuladas de conformidad con la
Ley de Aduanas de China (LLA); y otras leyes y reglamentos ad-
ministrativos para velar por la aplicacion efectiva del Reglamento
citado supra inciso 1). Su art. 30 establecia:**

La Aduana eliminara las mercancias infractoras que haya decomisado de
conformidad con las siguientes disposiciones:

1) Cuando las mercancias de que se trate puedan ser utilizadas di-
rectamente para bienestar publico social o el titular de los derechos
de propiedad intelectual desee comprar las mercancias, la Aduana
entregara (Customs shall hand) las mercancias a los 6rganos de bienes-
tar social pertinentes para uso con fines de bienestar pablico social
o las asignard al titular de los derechos de propiedad intelectual con
compensacion;

2) Cuando las mercancias de que se trate no puedan eliminarse de
conformidad con el parrafo 1) pero las caracteristicas infractoras
puedan erradicarse, las mercancias se subastaran (shall be auctioned)
de conformidad con lo dispuesto en la ley tras la erradicacion de las
caracteristicas infractoras. Las cantidades obtenidas en la subasta se
ingresaran (shall be turned) en el tesoro publico; y

3) Cuando las mercancias de que se trate no puedan eliminarse de
conformidad con lo dispuesto en los parrafos 1) y 2), se destruiran.

Cuando la Aduana destruya las mercancias infractoras el titular de
los derechos de propiedad intelectual prestara la asistencia necesaria.
En los casos en que los 6rganos de bienestar social pertinentes utili-
cen las mercancias infractoras decomisadas por la Aduana con fines
de bienestar publico social, o el titular de los derechos de propiedad

324 Informe del GE, parr. 7.194.
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intelectual asista a la Aduana a destruir las mercancias infractoras, la
Aduana ejercera la supervision necesaria.

e El Aviso Piblico No 16/2007, notificado por la AGA, entre otras co-
sas para regular la subasta de mercancias infractoras por la Adua-
na de conformidad con el art. 27 del Reglamento citado supra inciso
1). Los parrafos pertinentes decian:*

1. Cuando las mercancias infractoras decomisadas sean subastadas
por la Aduana, ésta erradicara completamente todas las caracteristi-
cas infractoras de las mercancias y sus embalajes ateniéndose estric-
tamente a lo dispuesto en el articulo 27 del Reglamento, incluida la
erradicacion de las caracteristicas que infrinjan marcas de fabrica o
de comercio, derechos de autor, patentes y otros derechos de propie-
dad intelectual. Toda mercancia cuyas caracteristicas infractoras no
puedan erradicarse completamente serd destruida y no se subastara.

2. La Aduana recabara observaciones del titular de los derechos de
propiedad intelectual antes de subastar las mercancias infractoras.

Examen del GE. En esta alegacion se impugnaron las medidas aduaneras en s
mismas.**® Las partes discreparon sobre la interpretacion de éstas, por consi-
guiente, el GE hizo una evaluacion objetiva de su sentido, a fin de determinar
su conformidad con las obligaciones que correspondian a China en virtud
del Acuerdo sobre los ADPIC.

Se inici6 con el andlisis del art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, para
interpretarlo en su integridad y contexto. Se resaltd que este articulo forma-
ba parte de un conjunto de procedimientos de la Secc. 4 de la Parte I1I del
Acuerdo sobre los ADPIC, relativa a las “Prescripciones especiales relacio-
nadas con las medidas en frontera”, es decir de los procedimientos para que
las autoridades aduaneras suspendieran en la frontera el despacho de las
mercancias para libre circulacion. El art. 59 exponia el procedimiento apli-
cable después de que se habia constatado que las mercancias eran infrac-
toras. Sus términos clave como: 1) mercancias infractoras, 2) autoridades
competentes, 3) titular del derecho y 4) demandado, tenian que entenderse
en ese contexto.

325 Ibidem, parr. 7.195.
326 Ibidem, parr. 7.212, parr. 7. 213 al parr. 7. 216.
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Los términos clave, no se definian en el art. 39, pero la primera parte
del art. 51 del Acuerdo sobre los ADPIC, que formaba parte de su contexto
ayudo a su interpretacion.

Mercancias infractoras. La primera frase del art. 59 era aplicable a las
“mercancias infractoras”. El sentido corriente de esta frase no se limitaba
a las mercancias que infringieran cualquier derecho especifico, pero si se
interpretaba en su contexto (todos los articulos que forman parte de la secc.
4)) se observaban ciertas limitaciones.*”

La primera parte del art. 51°% disponia que los procedimientos perti-
nentes se aplicarian, como minimo, a la importacion de mercancias de mar-
ca de fabrica o de comercio falsificadas o mercancias piratas que lesiona-
ban el DA, en consecuencia, esto era aplicable al art. 59. La segunda parte
contemplaba una extension opcional a ofras infracciones de los DPL** como,
mercancias que infringian marcas de fabrica o de comercio y DA, sin ser
mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas, asi como a mer-
cancias que infringian otras categorias de DPI, como las patentes. El GE
constaté que no habia obligacion de aplicar las prescripciones del art. 59
a las mercancias destinadas a la exportaciéon. El art. 59 no era aplicable a
las medidas aduaneras en tanto en cuanto estas se aplicaban a mercancias
destinadas a la exportacion.

En el art. 2 del Reglamento sobre protecciéon en aduana de los DPI, en
las Medidas de Aplicacién y en el Aviso Pablico No 16/2007, se estipulaba
que la protecciéon en aduana de los DPI, significaba la protecciéon otorgada
por la Aduana a los derechos exclusivos a utilizar una marca de fdbrica o de
comercio, DA y derechos conexos, y derechos de patente. Era evidente que las infrac-
ciones de DPI abarcadas por las medidas aduaneras incluian no sélo las
mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas y las mercancias
piratas, sino también las mercancias infractoras de marcas de fabrica o de

327 Ibidem, parr. 7.221.

328 Primera parte. Art. 51. Los miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen,
adoptaran procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos validos para
sospechar que se prepara la importaciéon de mercancias de marca de fabrica o de comercio
falsificadas o mercancias pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar a las
autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto
de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancias para libre
circulacion.

329 Segunda parte. Art. 51. Los miembros podran autorizar para que se haga dicha demanda
también respecto de mercancias que supongan otras infracciones de los derechos de propie-

dad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente seccion. DS362.
Informe del GE, parr. 7.222 al parr. 7.224 y péarr. 7.231.
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comercio, de DA y de patentes. El GE constaté que el art. 59 era aplicable a
las medidas aduaneras en cuanto que esas medidas eran aplicables a todas
esas infracciones de DPL.%°

Autoridades competentes. La expresion, estardn facultadas de la primera parte
del art. 59, establecia la obligacion de que las autoridades competentes estu-
vieran facultadas para ordenar determinados tipos de recursos con respecto
a las mercancias infractoras. Se explicé que las obligaciones establecidas en
el art. 59:%!

e Eran aplicables cuando las autoridades aduaneras habian suspen-
dido el despacho a libre circulacién de mercancias que se sospe-
chaba infringian DPI.

* Implicaban que las autoridades competentes estuvieran facultadas
para dictar determinadas érdenes desde el momento en que cons-
tataran que las mercancias objeto de la suspension del despacho en
la frontera eran infractoras (aqui se activaba la obligacion) hasta el
momento en que se ordenaba un recurso (la obligacion subsistia
hasta este momento). No se establecia ninguna otra limitacién del
ambito temporal de las obligaciones.

En este sentido, el GE:

*  Observo que la palabra authority (facultades) podia definirse como,
poder o derecho de exigir obediencia, supremacia moral o juridica,
derecho a ordenar o adoptar una decision definitiva.” La obliga-
cion era la de “estar” facultado, no la de “ejercitar” facultades. La
obligacion establecida en el art. 46 de que determinadas autorida-
des “estén facultadas” para dictar determinadas 6rdenes ponia de
manifiesto, que las 6rdenes relativas a infracciones especificas que-
darian al arbitrio de las autoridades encargadas de la observancia.

*  Explico que la obligacion de que las autoridades competentes “estén
facultadas” para dictar determinadas érdenes no era una obligacién
de ejercitar esas facultades en una forma concreta, salvo que se es-
pecificara otra cosa. La obligacion de estar facultado para ordenar

330DS362. Informe del GE, parr. 7.225 y parr. 7.226.

331 Ordenar la destruccién o eliminacién de las mercancias infractoras de conformidad con
los principios establecidos en el art. 46. DS362. Informe del GE, parr. 7.234.

332 Power or right to enforce obedience; moral or legal supremacy; right to command or give a final decision

DS362. Informe del GE, parr. 7.236, parr. 7.241 y parr. 7.242.
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determinados tipos de recursos no era una obligaciéon de estar facul-
tado para ordenar #nicamente esos recursos. La obligacion en los aa.
46 y art. 39 era que las autoridades “estén facultadas” para ordenar
determinados tipos de recursos (apartar, destruir, etc.).

*  Observo que una de las principales razones del Acuerdo sobre los
ADPIC fue el deseo de establecer un conjunto minimo de pro-
cedimientos de observancia y recursos a los que las autoridades
competentes, debian recurrir, (igual que en otros acuerdos inter-
nacionales en materia de PI). Los negociadores del Acuerdo de los
ADPIC, abordaron, en la primera parte del art. 46, el apartamien-
to de los circuitos comerciales y la destruccion, y en la cuarta parte,
con respecto a las mercancias de marca de fabrica o de comercio
falsificadas, estableciendo un grado minimo de modificaciéon del
estado de las mercancias antes de su colocacién en los circuitos
comerciales.

China abordé el grado en que la subasta, aunque no satisfacia la prescripcion
de que las mercancias se eliminaran apartandolas de los circuitos comercia-
les, podria aun asi evitar que se causaran danos al titular del derecho, pero a
juicio del GLE, la interpretacion de las palabras de forma que se evite causar dafios
al titular del derecho (prescripcion) se basaba en una lectura selectiva del art. 46
de un so6lo un recurso: el apartamiento de las mercancias de los circuitos co-
merciales. Esto no excluia la posibilidad de que otras acciones, especialmente
la colocacion en los circuitos comerciales, estuvieran sujetas a prescripciones,
siempre que éstas se estipularan en los términos de los aa. 46 6 59.%%

El GE observo®* que la referencia a alternativas en el art. 59 del Acuer-
do sobre los ADPIC, implicaba una condicion especial, se requeria que se
otorgaran facultades para ordenar la destruccion o la eliminaciéon como
suficiente para satisfacer la obligacion establecida en su primera frase. Una
condiciéon que excluyera las facultades para ordenar un recurso (v7g. la des-
truccioén) podria ser compatible con el art. 59 siempre que las autoridades
competentes estuvieran aun asi facultadas para ordenar el otro recurso (v7g.
la eliminacion).

Titular del derecho. E1 GE observ6™ que una caracteristica comun de las
seccs., 2, 3y 4 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, era que por

333DS362. Informe del GE, parr. 7.243 y parr. 7.244.
33% Ibidem, parr. 7.246.
335 Ibidem, parr. 7.247.
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lo general la iniciacion de los procedimientos era responsabilidad de los ti-
tulares de derechos privados. Las referencias a: un demandante “titulares de
derechos” (aa. 42, 50 y 51), solicitudes (art. 46), mstancia (art. 48) y la opcidn
de permitir la actuacion de oficio (art. 58), en contexto, permitian que las
palabras estardn faculladas se entendieran que no obligaban a los miembros a
adoptar ninguna medida a falta de una solicitud o peticiéon. Las autoridades
solo estaban facultadas previa solicitud o peticion.

Esto era coherente con la naturaleza de los DPI como derechos priva-
dos, como se reconocid en el cuarto considerando del preambulo del Acuer-
do sobre los ADPIC. Los procedimientos de adquisiciéon de derechos sus-
tantivos y los procedimientos civiles de observancia generalmente tenian
que ser iniciados por el titular del derecho, y no de oficio.

Destruccion o eliminacion. Las facultades requeridas por el art. 59 concer-
nian a dos tipos de recursos: 1) destruccién o 2) eliminaciéon. No hubo con-
troversia sobre el sentido de “destruccién”. En cuanto a la “eliminacién”
(disposal) interpretada en su contexto, y como se indicaba en el art. 46 y con-
forme a los textos del art. 59, en Francés™ y Espanol*’ ambos igualmente
auténticos, se acordd que la interpretacion adecuada de este término era:
eliminacion de los circuitos comerciales. E1 GE aludi6 colectivamente a “destruccidn
y eliminacion” como métodos de eliminacién.**

Al respecto, los EUA: *%

*  Objetaron a lo que consideraron las muy limitadas circunstancias en
las que las medidas aduaneras permitian la destruccién. China no
lo negd, pero adujo que la Aduana tenia considerable arbitrio para
decidir si esas limitaciones eran aplicables.

*  Alegaron que las medidas establecian una secuencia obligatoria de
pasos, ya que las autoridades no disponian de ninguno de los ti-
pos de facultades requeridas en una situacion dada, si las medi-
das en litigio las obligaban a ordenar otro método de eliminacion

336 Francés. Facultades para ordenar la mise hors circuit, lo que era una referencia a las fa-
cultades para ordenar que las mercancias infractoras fueran écartées des circuits commerciaux
conforme al art. 46.

337 Espafiol. Facultades para ordenar la eliminacion, que, interpretado en su contexto como
alternativa a la destruccion, era evidentemente una referencia a facultades para ordenar que
las mercancias infractoras fueran apartadas de los circuitos comerciales conforme al art. 46.

338 DS362. Informe del GE, parr. 7.249 y parr. 7.250.

339 Ibidem, parr. 7.252.
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no requerido por el art. 59. Esto plante6 la denominada distincion
imperativo/discrecional.

En este sentido, el GE:*1°

*  Record6 su constatacion de que China estaba autorizada a limitar
las facultades para ordenar la destruccién de mercancias infracto-
ras siempre que sus autoridades competentes estuvieran en esos
casos facultadas para ordenar la eliminacién de las mercancias
infractoras de conformidad con los principios del art. 46. Las li-
mitaciones solo eran pertinentes en la medida en que demostraran
que la Aduana no estaba facultada para ordenar n: la destruccién
de las mercancias infractoras n: su eliminacién de conformidad
con dichos principios.

*  Observo que las facultades para ordenar que se recurriera a un mé-
todo de eliminacion comprendido en el ambito del art. 59, serian a
menudo discrecionales, ya que la obligacion de que las autoridades
competentes “estén facultadas” para dictar 6rdenes concretas se
aplicaba a lo que la legislacion interna permitiera que esas autori-
dades ordenaran. Por tanto, la obligacion establecida en el art. 59,
era aplicable a medidas tanto imperativas como discrecionales.

Las medidas aduaneras en litigio contemplaban tres opciones de eliminacion
ademas de la destruccion: 1) la donacidén a 6rganos de bienestar social, 2) la
venta al titular del derecho, y 3) la subasta. Que son las que se abordaran en
este apartado del libro. Los EUA alegaron que ninguna de esas opciones era
conforme a principios establecidos en el art. 46. Todas excluian las facultades
para ordenar la destruccion.

*  Procedi6 a: 1) determinar los principios establecidos en el art. 46,
2) evaluar las facultades otorgadas a la Aduana para ordenar: a) la
donacion a 6rganos de bienestar social, y b) la venta al titular del
derecho, a fin de determinar si constituian facultades para ordenar
la eliminacion de conformidad con los principios del art. 46 y 3)
evaluar las facultades otorgadas a la Aduana para ordenar que las
mercancias infractoras se subastaran

340 Ibidem, parr. 7.251, parr. 7.253 y parr. 7.254.
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Principios establecidos en el art. 46.°*'La primera frase del art. 59 disponia que las
autoridades competentes estuvieran facultadas para ordenar la destrucciéon o
eliminacién de las mercancias infractoras de conformidad con los principios
establecidos en el art. 46. El GE observo que este articulo: 1) aludia a facul-
tades e 2) incorporaba principios que atanian a las facultades para ordenar
la destruccion o eliminacién de las mercancias infractoras de los circuitos comer-
ciales. El GE observo en el art. 46 (consultar al inicio de esta alegacion) que:

* Su primera parte de aludia a las facultades para ordenar que las
mercancias infractoras fueran apartadas o destruidas, por lo tanto, era
pertinente por lo que respectaba al art. 59.

* Su segunda parte, aludia al apartamiento de materiales e instru-
mentos, por lo que no era aplicable.

*  Su tercera parte, aludia a las correspondientes solicitudes, se referia a la
consideracion de solicitudes de 6rdenes de que las mercancias in-
fractoras fueran apartadas de los circuitos comerciales o destruidas.
Esta parte también era pertinente a los efectos del art. 59.7*

*  Su cuarta parte:

*  Aludia a mercancias infractoras de marca de fabrica o de comercio
falsificadas. No hacia referencia expresa a facultades para ordenar
la destruccion o apartamiento de los circuitos comerciales, pero el
contexto demostraba que el principio de proporcionalidad enun-
ciado en la parte anterior orientaba la eleccion de las autoridades
competentes entre los recursos especificados en la primera parte y
cualesquiera recursos alternativos.

*  Enunciaba una circunstancia que las autoridades debian tener en
cuenta al escoger entre los recursos requeridos (los especificados en
la primera parte) y la colocacion de las mercancias en los circuitos
comerciales, si tal orden era posible.

* Atania al alcance de las facultades para escoger entre la destruc-
ci6én o el apartamiento de los circuitos comerciales y la colocacién
en los circuitos comerciales, si ese recurso era posible. Por tanto,
pertinente a los efectos del art. 59.

34 Tbidem, parr. 7.255 al parr. 7.259 y parr. 7.263.

312 Que se negocié durante la Ronda Uruguay en el Grupo de Negociacién sobre los Aspec-
tos de los DPI Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancias Falsifica-

das. DS362. Informe del GE, parr. 7.260 y parr. 7.262.
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La palabra principles (principios) se definié6 como una norma o ley general
adoptada o reconocida como orientacion para la acciéon. Era una referencia
a un texto orientador de la actuacién de las autoridades, por lo que respec-
taba a las 6rdenes de destruccién o eliminaciéon de mercancias infractoras.
Cada parte del art. 46 contenia un texto orientador de la actuacion de las
autoridades. Ninguna de ellas establecia los términos exactos de las 6rdenes
en casos especificos.’*

El GE observé gran similitud en el texto y la finalidad de las dos dispo-
siciones (aa. 59 y 46) que preveian el otorgamiento de facultades para orde-
nar la destruccion o la eliminacién con respecto a mercancias que se habia
constatado infringian DPI, al concluir un procedimiento de observancia. Su
interpretacion estuvo informada por el objetivo comin enunciado al inicio
del art. 46: establecer un medio eficaz de disuasion de las infracciones, como una
orientacion para la accion de las 6rdenes de destruccion o apartamiento de
las mercancias infractoras. EI GE enunci6 los siguientes principios conteni-
dos en el art. 46, a los efectos del art. 59:31*

* De la primera parte. Las autoridades estaran facultadas para or-
denar: 1) el apartamiento o destruccion de conformidad con la
primera parte sin ndemnizacion alguna, 2) el apartamiento de las
mercancias infractoras de los circuitos comerciales de forma que se evite
causar dafios al titular del derecho o 3) la destruccion siempre que ello no
sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes.

*  De la tercera parte. Se tendran en cuenta, al dar curso a las corres-
pondientes solicitudes, tanto la necesidad de que exista proporcidn entre la
gravedad de la infraccion y las medidas ordenadas como los intereses de terceros.

*  Dela cuarta parte. En cuanto a las mercancias de marca de fabrica
o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fébrica o de
comercio apuesta ilicitamente no bastard, salvo en casos excepcionales,
para que se permita la colocacion de los bienes en los circuitos
comerciales.

El GE observo®™ que el principio de la primera parte: sean apartadas de los
circuttos comerciales de forma que se evite causar dafios al titular del derecho, atania a

343 A general law or rule adopted or professed as a guide lo action. DS362. Informe del GE, parr. 7.264.
344 DS362. Informe del GE, parr. 7.265 al parr. 7.269.
345 Ibidem, parr. 7.279.
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la eliminacién de las mercancias apartdndolas y no colocdndolas en los circuitos
comerciales.

EUA manifesté su preocupaciéon por el daiio que las donaciones po-
dian causar a los titulares de derechos y la posibilidad de que los 6rganos
de bienestar social pudieran vender o distribuir las mercancias con fines
caritativos.”*® El GE examiné y explico que el principio estipulaba que las
autoridades pertinentes:

* Lstarian facultadas para ordenar que las mercancias “sean aparta-
das”, (en pasiva).

*  No estuvieran obligadas a proceder por si mismas al apartamiento.
En la practica podian encomendar a otro érgano,**’ por lo que
admitia la posibilidad de participacién de otros 6rganos, como en-
tidades de beneficencia, o el uso pablico no comercial.

*  No eran responsables de la actuacion de los 6rganos que procedian
al apartamiento en forma no autorizada. Atania la “forma” en que
las mercancias infractoras se apartaban, no al apartamiento en si
mismo.

* LEstaban obligadas a asegurarse de que las mercancias se apartaran
de los circuitos comerciales y que la forma de apartamiento evitara
causar danos. Los términos utilizados aludian a la finalidad, no al
resultado.

El GE observé que:**

* El sentido corriente de avoid (evitar) podia definirse como™ im-
pedir, prevenir, obviar, que la forma evitara causar any (cualquier)
dafio al titular del derecho, no simplemente Aarm (dafios) o some
(algtin) dano. La forma de apartamiento debia ser tal que se evitara
causar cualquier dafio al litular del derecho.

* La eliminacién de las mercancias infractoras apartandolas de los
circuitos comerciales, en contexto, era una alternativa a la destruc-
cién de las mercancias.

346 Tbidem, parr. 7.278.

347 Ibidem, parr. 7.280.

348 Thidem, parr. 7.281 y parr. 7.282.
349 Keep off; prevent, obviate.
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Cualquier riesgo inherente de dano debido simplemente a que
las mercancias no habian sido completamente destruidas era in-
suficiente para que se descartara un método de eliminacién, ya
que anularia la opcién entre apartamiento y destruccion. Sin embargo,
una forma concreta de eliminacion era pertinente para evaluar la
conformidad con el principio de que el apartamiento de las mer-
cancias de los circuitos comerciales tuviera lugar “de forma que se
evite causar dafios al titular del derecho”.

El GE consider6®" que el art. 46 confirmaba esa interpretacion, porque su:

Cuarta parte disponia expresamente que la simple retirada de la
marca de fabrica o de comercio falsificadas apuesta ilicitamente
no bastaria para que se permitiera su colocaciéon en los circuitos
comerciales, salvo en casos excepcionales.

Primera parte contenia una prescripciéon mas general de que las
facultades requeridas para ordenar el apartamiento de las mer-
cancias de los circuitos comerciales se ejercitaran de forma que se
evitara causar dafos al titular del derecho. Demostraba que cuan-
do las mercancias se apartaran de los circuitos comerciales no se
suponia que se requiriera (o0 que no bastara) la retirada de la marca
de fabrica o de comercio.

Seguia siendo posible que, en funcion de las circunstancias en que las mer-
cancias se apartaran de los circuitos comerciales, la marca de fabrica o de
comercio apuesta ilicitamente causara confusién. La retirada de la marca,
la aposicion de un justificante de beneficencia o los controles del uso de las
mercancias, los métodos de distribucién, o la cooperacion del titular del de-
recho seria a ese respecto valiosa, podian evitar la confusion, pero el texto del
articulo no lo indicaba como requisito. Sin embargo, la cuestién de los danos
al titular del derecho, ya sea a su reputacion o por pérdida de ventas debido
al apartamiento de las mercancias de los circuitos comerciales sin retirada de
la marca apuesta ilicitamente, dependia de las circunstancias.*

Donacion a drganos de bienestar social (primera parte del art. 46). El GE eva-
lu6*? las facultades de la Aduana para ordenar la donacién a 6rganos de
bienestar social a fin de determinar si constituian facultades para ordenar la

350DS362. Informe del GE, parr. 7.283.
351 Ibidem, parr. 7.284.
352 Ibidem, parr. 7.286 y parr. 7.287.
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eliminacion de las mercancias infractoras de conformidad con los princi-
pios establecidos en la primera parte del art. 46, concretamente si esa elimi-
nacion constituia el apartamiento de las mercancias de los circuitos comer-
ciales de forma que se evitara causar dafos al titular del derecho.

Los EUA adujeron®? que la donacion de mercancias falsificadas de muy baja
calidad, (piratas, defectuosas, peligrosas o si no funcionaban adecuadamen-
te) obraria en perjuicio de la reputacion del titular del derecho o incluso lo
expondria a peticiones de indemnizacion.

China respondié®* que su Aduana nunca donaria mercancias defectuo-
sas o peligrosas, sus disposiciones normativas no irian en contra del detrimen-
lo de intereses piiblicos (seguridad de personas que podrian recibir este tipo de
mercancias).

El GE record6 que ya habia constatado que cualquier riesgo inherente
de dano debido al hecho de que las mercancias no habian sido completa-
mente destruidas era insuficiente para descartar un método de eliminacion,
y que las pruebas de que efectivamente se habian causado danos al titular
del derecho debido a la forma de la eliminacién eran pertinentes para eva-
luar si esa forma de eliminacion estaba conforme con este principio.

El GE no vio en las pruebas presentadas por los EUA, que la Aduana
hubiera donado este tipo de mercancias a entidades de beneficencia, o que
se causara, algin dano a la reputacion de los titulares del derecho a conse-
cuencia de una donaciéon de mercancias infractoras por tanto, constatd que
no se habia demostrado la alegacién de que la Aduana no estuviera facul-
tada para donar mercancias a 6rganos de bienestar social de forma que se
evitara causar al titular del derecho danos ocasionados por mercancias de
calidad inferior.*”

Los EUA alegaron que nada parecia impedir que los drganos de bienestar social
vendieran las mercancias infractoras que rectbian, lo que reintroduciria esas mer-
cancias en el comercio. China respondié remitiéndose al tltimo parrafo del
art. 30 de las Medidas de Aplicacion, que disponia:**®

353 Ibidem, parr. 7.288 y parr. 7.294.

354 DS362. Informe del GE, parr. 7.290 al parr. 7.293. China hizo también referencia al art. 6
de la Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Publico, que dispone lo siguiente: “La
donacién se efectuara de conformidad con las leyes y reglamentos, y nunca en violacion de
la moral social ni en detrimento de intereses publicos y de los derechos e intereses legitimos
de otros ciudadanos”. Asi como al art. 27 del Reglamento sobre proteccién en aduana de los
DP y art. 30 de las Medidas de Aplicacion.

355 DS362. Informe del GE, parr. 7.291 y parr. 7.295.

356 Ibidem, parr. 7.298 y parr. 7.299.
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En los casos en que los 6rganos de bienestar social pertinentes utilicen las
mercancias infractoras decomisadas por la Aduana con fines de bienestar
publico social, o el titular de los derechos de propiedad intelectual asista a
la Aduana a destruir las mercancias infractoras, la Aduana ejercerd la supervisiin
necesaria.
China sostuvo®™’ que esa disposicion imponia a la Aduana una obligacién
juridica de asegurarse de que las mercancias donadas se utilizaran exclusi-
vamente para fines de bienestar social. Presenté como prueba juridicamente
vinculante un “Memorandum de cooperaciéon sobre el uso de mercancias
infractoras decomisadas con fines de bienestar social”.*®
El GE observé® que ese texto:

e Obligaba a la Cruz Roja a restringir el uso de las mercancias in-
fractoras, a tomar medidas para impedir su venta, y supervisar el
uso. Obligaba y facultaba a la Aduana a vigilar la ubicacién y uso
de las mercancias. Su art. 5 establecia los derechos y obligaciones
de la Cruz Roja, su inciso IV) decia: “notificar sin demora a la
Aduana la distribucién y el uso de las mercancias si la Aduana lo
solicita”. Su art. 7°% prescribia la forma en que debian utilizarse
las mercancias donadas a la Cruz Roja.

* Facultaba a la Aduana a requerir a la Cruz Roja que corrigiera
cualquier infraccién de la restriccién del uso o de su deber de to-
mar medidas para impedir la venta. Su art. 4, inciso II) Obligaba
la Cruz Roja a corregir cualquiera de sus actuaciones que se cons-
tatara infringian las disposiciones del Memorandum.

357 Ibidem, parr. 7.300.

358 DS362. Informe del GE, parr. 7.301. Su art. 4 se establecian los derechos y obligaciones de
la Aduana, entre las que figuraban, su inciso iv) disponia que la Aduana deberia entregar
las mercancias gratuitamente, eran, por tanto, donaciones y no ventas. Memorandum de
cooperacion entre la AGA y la Sociedad de la Cruz Roja de China (Memorandum Aduana-
Cruz Roja). Reproducia disposiciones del Reglamento sobre proteccién en aduana de los
DPI y de otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes. Establecia procedimientos
relativos al uso de las mercancias infractoras decomisadas para fines de bienestar social. De
fecha 13 de mayo de 2004.

359DS362. Informe del GE, parr. 7.302 al parr. 7.304.

360 Art. 7 “Las mercancias entregadas a la Cruz Roja por la Aduana estaran restringidas al
uso exclusivo para fines de subsistencia de la persona que recibe la ayuda. La Cruz Roja
tomara medidas eficaces para impedir que las mercancias se utilicen con otros fines o entren
por cualquier medio en los circuitos comerciales”.
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Las medidas demostraban que la Aduana era responsable de la forma en que
las mercancias se eliminaran. Esa forma evitaba su retorno a los circuitos co-
merciales. El GE recordd que, de conformidad con los principios del art. 46,
la Aduana tenia que estar facultada para ordenar que las mercancias se elimi-
naran apartandolas de los circuitos comerciales. Incumbia a las autoridades
asegurarse de que la forma en que las mercancias se eliminaran se estableciera
de manera que evitara causar dafios al titular del derecho.™"

No hubo en el expediente prueba de que la Aduana incumpliera su
deber de asegurarse de que el uso previsto de las mercancias no se eludiera
y de que no retornaran a los circuitos comerciales. El GE considero, que
el Memorandum era pertinente para la evaluacion de las facultades de la
Aduana de eliminar las mercancias infractoras mediante donacion.**

Los EUA observaron®* que otros 6rganos de bienestar social no estaban
obligados a suscribir un acuerdo como el Memorandum citado, por lo que la
donacidn a estos otros 6rganos podria no estar en conformidad con los prin-
cipios del art. 46. El GE explico, que las facultades de la Aduana para do-
nar mercancias a otro 6rgano de bienestar social no excluian sus facultades
para donar mercancias a la Cruz Roja. En la medida en que esas facultades
estuvieran en conformidad con los principios del art. 46, la Aduana estaba
facultada para ordenar la eliminacion tal como se especificaba en el art. 59.

Las medidas en litigio demostraron que, si los 6rganos de bienestar so-
cial se negaban a aceptar donaciones, la Aduana podia considerar otras
opciones que en ultima instancia incluian la destrucciéon de las mercancias.
También demostraron que la Aduana: a) determinaba si las mercancias in-
fractoras podian utilizarse para fines de bienestar publico social y b) estaba
obligada a ejercer la supervision necesaria de esa utilizacion, lo que hacia
en virtud del Memorandum Aduana-Cruz Roja.**

El GE recordd que lo que alegaron los EUA era que las tres medidas
aduaneras en litigio no otorgaban facultades discrecionales a la Aduana para deter-
minar que la transferencia a un 6rgano de bienestar social no era adecuada
en los casos en que el titular del derecho pudiera resultar daiado, y que, en
consecuencia, la Aduana no estaba facultada para ordenar la eliminaciéon

361 DS362. Informe del GE, parr. 7.305.

362 Zapatos deportivos, bolsas de fideos de arroz, polvo detergente, refrigerantes enfriados
por aire y calentadores de queroseno. DS362. Informe del GE, parr. 7.306 y parr. 7.307.

363 DS362. Informe del GE, parr. 7.308 y parr. 7.309.

36% Ibidem, parr. 7.310 y parr. 7.311.
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de las mercancias infractoras de conformidad con los principios del art. 46.
Se desplazé a los EUA la carga de demostrar esta alegacion.’®

Los EUA hicieron referencia al inciso IV) del art. 17 de la Ley sobre
Donaciones para Fines de Bienestar Pablico,’ que autorizaba a las organi-
zaciones de bienestar publico a vender en el mercado mercancias donadas
si concurrian determinadas circunstancias.” China respondié que los tér-
minos de un acuerdo de donacién concluido con arreglo al art. 12 de esta
Ley, como el Memorandum Aduana-Cruz Roja, prevalecian sobre el art. 17
en virtud de lo dispuesto en el art. 18 de la misma Ley.**

El GE adujo que esta Ley no estaba comprendida en su mandato, s6lo
las tres medidas aduaneras descritas al inicio. Los EUA, pretendian formu-
lar una alegacion, basandose en las tres medidas aduaneras en conjuncion con
esta Ley, pero el GE, no estaba facultado para pronunciarse sobre tal alega-
cion, por lo que confirmé su constataciéon de que la Aduana determinaba si
las mercancias infractoras podian utilizarse para fines de bienestar pablico
social y que estaba obligada a ejercer la supervision necesaria de esa utiliza-
cion, lo que hacia en virtud del Memorandum Aduana-Cruz Roja.*

Si el art. 17 de la citada Ley hubiera sido objeto de consultas entre las
partes y se hubiera especificado en la solicitud de establecimiento del GE
de conformidad con el parr. 2 del art. 6 del ESD, era probable que las cues-
tiones sobre la Ley se hubieran discutido debidamente y que el GE hubiera
podido haberse forjado una opinién sobre algunas de ellas.

El GE recordd® que la obligaciéon establecida en el art. 59, atafiia a
China como miembro, y no a las tres medidas aduaneras que los EUA es-
pecificaron en su solicitud de establecimiento de un GE. No hubo motivo
alguno por el que todas las condiciones pertinentes a la eliminacion de los
circuitos comerciales tuvieran que figurar en esas tres medidas, ya que Chi-

365 Ihidem, parr. 7.3183.

366 La Ley sobre Donaciones para Fines de Bienestar Pablico es una medida ptblica, adopta-
da por el Congreso Nacional del Pueblo de China y promulgada por el presidente de China
en 1999.

367 Cluando los bienes donados no sean preservables o transportables o superen la necesidad
real, el donatario podra venderlos, pero todos los ingresos obtenidos se utilizaran en pro de
los fines de la donacion. DS362. Informe del GE, parr. 7.314, parr. 7.317 y parr. 7.319.

368 Cuando el donatario haya concluido un acuerdo de donacién con el donante, utilizara los
bienes donados de conformidad con los fines prescritos en ese acuerdo, y no podra alterar
dichos fines sin autorizacién. Cuando esa alteracion realmente sea necesaria, recabara el
consentimiento del donante. DS362. Informe del GE, parr. 7.318.

369DS362. Informe del GE, parr. 7.315 al parr. 7.322.

370 Ibidem, parr. 7.323.
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na podia determinar libremente el método para cumplir las obligaciones
que le correspondian en virtud del art. 59, de conformidad con el parr. 1 del
art. 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Por las razones expuestas, el GE constat6’’! que los EUA no habian es-
tablecido, por lo que respecta a la donacidn de mercancias infractoras a drganos de
bienestar social en virtud de las medidas en litigio que la Aduana no estuviera
facultada para ordenar la eliminacion de las mercancias infractoras de con-
formidad con los principios establecidos en la primera parte del art. 46.%7

Venta al titular del derecho. El segundo método de eliminacién establecido
en las medidas en litigio era la venta (voluntaria) al titular del derecho, si éste
consentia, podia pagar un precio acordado por las mercancias infractoras.’”

El art. 27 del Reglamento sobre proteccién en aduana de los DPIP7*
contemplaba la venta al titular del derecho después de la donacién a 6rga-
nos de bienestar social. Utilizaba el modo verbal traducido como podrd (R IA).
El art. 30 de las Medidas de Aplicaciéon contemplaba la donacién a érganos
de bienestar social y la venta al titular del derecho como alternativas, sin
orden aparente entre ellas.

No hubo casos en los que la venta al titular del derecho fuera la Gnica
opcion disponible y que pudiera impedir el otorgamiento de las facultades
requeridas por el art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC y habida cuenta de
la constatacion del GE de que los EUA, no habian establecido que la Adua-
na no estuviera facultada para ordenar la eliminaciéon de las mercancias in-
fractoras de conformidad con los principios establecidos en la primera parte
del art. 46, por tanto, fue innecesario evaluar esta opcién para determinar
si las medidas aduaneras eran compatibles con el art. 59.

Subasta y facultades para ordenar la destruccion de las mercancias infractoras. La
subasta era el tercer método de eliminacioén establecido en las medidas en
litigio. No era una forma de destrucciéon. Era claro que el art. 59, no re-
queria que se recurriera a este método de eliminacion, pero los recursos
especificados en él, no eran exhaustivos (como ya lo habia constatado el

371 Ibidem, parr. 7.324 y parr. 7.355.

372 Principio de la primera parte. Las autoridades estaran facultadas para ordenar: 1) el
apartamiento o destruccién de conformidad con la primera parte sin indemnizacion alguna, 2)
el apartamiento de las mercancias infractoras de los circuilos comerciales de forma que se evile causar
dafios al titular del derecho o 3) la destruccion siempre que ello no sea incompatible con disposiciones
constitucionales vigentes.

373 DS362. Informe del GE, parr. 7.325.

374 Ibidem, parr. 7.326.
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GE) por tanto, el hecho de que no se requirieran facultades para ordenar la
subasta de las mercancias infractoras no era en si mismo incompatible con
el art. 59.°7

Los EUA alegaron’® que el método de subasta, era obligatorio, porque
privaba a la Aduana de facultades para ordenar la destrucciéon de las mer-
cancias infractoras. Aleg6 que las medidas, a tenor de sus propios términos,
trataban la subasta (y los otros métodos de eliminacion) como requisitos pre-
vios obligatorios para la destruccion y creaban una secuencia obligatoria de pasos
que obligaba a recurrir a ella en determinadas circunstancias.

China respondio que en el Reglamento sobre proteccion en aduana de
los DPI se expresaba una preferencia por determinados métodos de elimina-
cion, y que las Medidas de Aplicacion confirmaban esas prioridades, por-
que otorgaban a la Aduana considerable arbitrio para determinar el método
mas adecuado. El art. 27, establecia que la Aduana estaba juridicamente
facultada para ordenar cualquiera de los cuatro métodos de eliminacion. La
subasta era el tercero, y se disponia:*’’

Cuando las mercancias infractoras de derechos de propiedad intelectual de-
comisadas no puedan utilizarse para actividades de bienestar publico social
y el titular de los derechos de propiedad intelectual no tenga intencioén de
comprarlas, la Aduana podrd, tras erradicar las caracteristicas infractoras, su-
bastarlas de conformidad con lo dispuesto en la ley.

El GE, examin6 que la venta en subasta de las mercancias infractoras,
estaba supeditada a que no se aplicaran los dos primeros métodos (la dona-
cién a organos de bienestar social y la venta al titular del derecho). La ver-
sién inglesa usaba un modo verbal traducido como can o may (A] IA) (podra),
esto indicaba que el Reglamento 7o obligaba a subastar las mercancias infrac-
toras, aunque no se aplicaran los dos primeros métodos de eliminacion. La
eleccion de ese modo verbal fue significativa.’’®

En la parte, relativa a la destruccién, se disponia que cuando fuera im-
posible erradicar las caracteristicas infractoras, la Aduana destruiria las mer-
cancias, esta prescripcion estaba supeditada a que fuera imposible erradicar las

375 Ibidem, parr. 7.327.
376 bidem, parr. 7.328.
377 Ibidem, parr. 7.329 y parr. 7.330.
378 Ibidem, parr. 7.331 y parr. 7.332.
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caracteristicas infractoras. Esto no implicaba falta de facultades para destruir
las mercancias cuando no fuera imposible erradicarlas.*”

La erradicacién de las caracteristicas infractoras era una condicidén
para el método de subasta (segun el Aviso Pablico No 16/2007),% es decir,
la imposibilidad de erradicar las caracteristicas infractoras excluia el método
de subasta. Esto no implicaba que la posibilidad de erradicar las caracteristi-
cas infractoras excluyera el método de destruccion. Con arreglo al art. 27 del
Reglamento el método de subasta era opcional, no obligatorio.

En resumen, el art. 27 del Reglamento sobre proteccién en aduana de
los DPI, como norma superior contemplaba cuatro opciones, de las cuales la
eliminacion y la subasta, eran opcionales. E1 GE observo que el Aviso Publico
No 16/2007, reproducia el texto discrecional del art. 27 del Reglamento.™'

De conformidad con el articulo 27 del Reglamento de la Republica Popular
China sobre proteccion en aduana de los Derechos de Propiedad Intelectual
(en lo sucesivo denominado Reglamento), cuando las mercancias decomisa-
das que infringen derechos de propiedad intelectual no puedan utilizarse con
fines de bienestar publico social y el titular de los derechos de propiedad inte-
lectual no desee comprarlas, la Aduana podrd subastarlas de conformidad con
lo dispuesto en la ley tras erradicar las caracteristicas infractoras. [...]

Los EUA sostuvieron que si ninguna de las tres primeras opciones era viable
la Aduana podria, entonces y sélo entonces, recurrir al tercer elemento: la destruc-
cton de las mercancias. Por consiguiente, el GE constaté que los EUA no habian
establecido que las medidas aduaneras, a tenor de sus propios términos, obli-
garan a la Aduana a ordenar la subasta de las mercancias infractoras.*®

Las pruebas (documentos y estadisticas) revelaron la manera en que
la Aduana habia ejercitado las facultades que el art. 30 de las Medidas de
Aplicacion le otorgaban para destruir, en lugar de subastar. El parr. 2) de las
Medidas de Aplicacion solo establecian una condicion: que las caracteristicas

379 Ibidem, parr. 7.333.

380 1. Cuando las mercancias infractoras decomisadas sean subastadas por la Aduana, ésta
erradicara completamente todas las caracteristicas infractoras de las mercancias y sus emba-
lajes ateniéndose estrictamente a lo dispuesto en el articulo 27 del Reglamento, incluida la
erradicacion de las caracteristicas que infrinjan marcas de fabrica o de comercio, derechos
de autor, patentes y otros derechos de propiedad intelectual. Toda mercancia cuyas carac-
teristicas infractoras no puedan erradicarse completamente serd destruida y no se subastara.
DS362. Informe del GE, parr. 7.334.

381 DS362. Informe del GE, parr. 7.336 al parr. 7.342.

382 Ibidem, parr. 7.335 y parr. 7.343.
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infractoras pudieran erradicarse, que, de no satisfacerse, obligaria a decidir la
destruccion de las mercancias, en lugar de subastarlas.*®

Los EUA adujeron que la jerarquia establecida por la Aduana seguia
siendo imperativa y reconocieron que no sabian si las mercancias habian
sido destruidas por razones distintas de las requeridas en las medidas adua-
neras. A juicio del GE, el método de subasta no era de hecho, imperativo,
porque no excluia la opciéon de destruccion. En las Medidas de Aplicacion,
la destruccién de las mercancias sélo estaba prevista cuando las caracteris-
ticas infractoras no pudieran erradicarse. El GE observo, que el muy redu-
cido ntimero de subastas era coherente con la opinion de que éstas no eran
obligatorias.**

Por las razones arriba expuestas, el GE constat6 que los EUA no habian
establecido que las facultades para ordenar la subasta de las mercancias infractoras
en virtud de las medidas aduaneras excluyeran las facultades para ordenar
la destruccion de las mercancias infractoras de conformidad con los princi-
plos establecidos en la primera frase del art. 46. Concluy6 que los EUA no
habian establecido que las medidas aduaneras fueran incompatibles con el
art. 59 del Acuerdo de los ADPIC en tanto en cuanto incorporaba los prin-
cipios establecidos en la primera frase del art. 46 de dicho acuerdo.*®

Subasta y simple retirada de la marca de_fabrica o de comercio apuesta ilicitamente
(cuarta parte del art. 46). E1 GE record$*® su constatacion de que los princi-
pios establecidos en el art. 46, incorporados al art. 59 del Acuerdo sobre los
ADPIC, incluian la cuarta frase del art. 46, que dispone:

En cuanto a las mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas, la
simple retirada de la marca de fabrica o de comercio apuesta ilicitamente no
bastara, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocacion de

los bienes en los circuitos comerciales.*®

383 Ibidem, parr. 7.344 y parr. 7.345.

38% Ibidem, parr. 7.348, parr. 7.350, parr. 7.352 y parr. 7.353.

385 Principio de la primera parte. Las autoridades estaran facultadas para ordenar: 1) el
apartamiento o destrucciéon de conformidad con la primera parte sin indemnizacion alguna, 2)
el apartamiento de las mercancias infractoras de los circuilos comerciales de forma que se evile causar
dafios al titular del derecho o 3) la destruccion siempre que ello no sea incompatible con disposiciones
constitucionales vigentes. DS362. Informe del GE, parr. 7.354 y parr. 7.355.

386 DS362. Informe del GE, parr. 7.356.

387 Ibidem, parr. 7.362.
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El GE recordd®® su constatacion de que la obligacion establecida en el art. 59
era aplicable tanto a las medidas imperativas como a las discrecionales. La
obligacion de que las autoridades competentes de los miembros estuvieran
facultadas para dictar 6rdenes especificas ataiia a lo que la ley les permutia
hacer, no solo a lo que lenian que ordenar.

Esta constatacién era a fortior: aplicable al principio establecido en la
cuarta parte del art. 46, ya que sélo las facultades discrecionales para or-
denar la colocacion de las mercancias en los circuitos comerciales no ex-
cluirian las facultades requeridas por la primera parte del art. 46 en algin
momento.

El principio establecido en la cuarta parte del art. 46, en relacion a las
facultades para ordenar la colocacion de las mercancias en los circuitos
comerciales, como alternativa a la destruccion o la eliminacion, podria ser
redundante si no se aplicara a medidas discrecionales. El hecho de que las
facultades para colocar las mercancias en los circuitos comerciales no fue-
ran imperativas no protegia a ese método de eliminacién, de la evaluacion
por un GE de su conformidad, en si mismo, con el art. 59 del Acuerdo sobre
los ADPIC, en tanto en cuanto incorporaba el principio establecido en la
cuarta parte del art. 46.

La naturaleza de las medidas en litigio era tal que, aunque no requirie-
ran la subasta (y no excluyeran las facultades para ordenar la destruccion),
la eliminacion de las caracteristicas infractoras era obligatoria en cada caso
en que la Aduana optara por la subasta. Si la eliminacion de las caracteristi-
cas infractoras consistiera simplemente en la retirada de la marca de fabrica
o de comercio, seria incompatible con el principio establecido en la cuarta
parte del art. 46, en todos los casos en que la Aduana ordenara la subasta
de las mercancias infractoras.*®

China defendié su método de subasta basandose en su interpretacion
de buena fe del art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC y de la cuarta parte del
art. 46. Indicé al GE que la subasta de productos para exportaciéon o impor-
tacion era un método de eliminacién preferido en determinadas circunstan-
cias. Defendi6 firmemente su derecho a utilizarlo con mesura.

Por tanto, las resoluciones del GE sobre la aplicabilidad de la cuarta
parte del art. 46, y la conformidad del método de subasta de China con
esa disposicion impedirian ex ante a China, en la medida en que la obliga-
cién fuera aplicable, proceder de determinada manera incompatible con las

388 Ibidem, parr. 7.358.
389 Ibidem, parr. 7.359.
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obligaciones que le correspondian en virtud de un acuerdo abarcado, lo que
constituiria precisamente la finalidad de una alegacién sobre una medida
en st misma.

Simple retirada de la marca de fdbrica o de comercio apuesta ilicitamente. E1 GE ya
habia constatado®” que las medidas en litigio si eran aplicables, a la cuarta
frase del art. 46 (a las mercancias de marca de fabrica o de comercio falsi-
ficadas) y que dichas medidas permitian que esas mercancias se subastaran.
Las palabras mercancias de marca de fibrica o de comercio falsificadas referidas en
la cuarta frase del art. 46,*"' se definian en la nota 14 a) del Acuerdo sobre
los ADPIC:**

Para los fines del presente Acuerdo:

a) se entenderd por ‘mercancias de marca de fabrica o de comercio
falsificadas’ cualesquiera mercancias, incluido su embalaje, que lle-
ven apuesta sin autorizacién una marca de fabrica o de comercio
idéntica a la marca validamente registrada para tales mercancias,
o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa mar-
ca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la
marca de que se trate otorga la legislacion del pais de importacion.

El art. 27 del Reglamento sobre protecciéon en aduana de los DPI disponia:**

Cuando las mercancias infractoras de derechos de propiedad intelectual de-
comisadas no puedan utilizarse para actividades de bienestar pablico social y
el titular de los derechos de propiedad intelectual no tenga intenciéon de com-
prarlas, la Aduana podra, tras erradicar las caracteristicas infractoras, subastarlas
de conformidad con lo dispuesto en la ley.

El primer parrafo de la parte dispositiva del Aviso Pablico No 16/2007:%%*
Cuando las mercancias infractoras decomisadas sean subastadas por la Adua-

na, ¢ésta erradicara completamente todas las caracteristicas infractoras de las
mercancias y sus embalajes ateniéndose estrictamente a lo dispuesto en el art.

390 Ibidem, parr. 7.361.

391 En cuanto a las mercancias de marca de fibrica o de comercio falsificadas, la simple re-
tirada de la marca de fdbrica o de comercio apuesta ilicitamente no bastara, salvo en casos
excepcionales, para que se permita la colocacion de los bienes en los circuitos comerciales.
392DS362. Informe del GE, parr. 7.363.

393 Tbidem, parr. 7.364.

39% Ibidem, parr. 7.365.
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27 del Reglamento, incluida la erradicacion de las caracteristicas que infrin-
jan marcas de fabrica o de comercio, derechos de autor, patentes y otros de-
rechos de propiedad intelectual.

De lo anterior, se dedujo que la erradicacion de las caracteristicas in-
fractoras era una condicién a la que estaba supeditada la subasta de las
mercancias decomisadas por la Aduana. El art. 27 del Reglamento era apli-
cado y estaba confirmado por el parr. 2 del art. 30 de las Medidas de Apli-
cacion, y por el primer parrafo de la parte dispositiva del Aviso Pablico No.
16/2007.

La expresion “caracteristicas infractoras” aludian a caracteristicas que
infringian cualesquiera DPI abarcados por las medidas, con inclusiéon no
s6lo de las marcas de fabrica o de comercio sino también de los DA vy las
patentes. Respecto a las mercancias de marca de fabrica o de comercio falsi-
ficadas, parecia evidente que las caracteristicas infractoras comprendian las
marcas de fabrica o de comercio falsificadas. Por tanto, el hecho de que las
medidas aludieran a caracteristicas infractoras no sugeria que en esos casos se
erradicara algo que no fuera la marca de fabrica o de comercio falsificada.
La Gnica medida adoptada antes de la subasta era la retirada de la marca.
Cabia entonces preguntarse si esto constituia simplemente la retirada de una
marca de fabrica o de comercio en el sentido de la cuarta frase del art. 46
del Acuerdo sobre los ADPIC.*"

El GE observo que por simple (simple) cabia entender: sin adicién algu-
na, no cualificado, ni mas ni menos que, mero, puro.””® Un caso en que una
marca de fabrica o de comercio era retirada de una mercancia y no se hacia
nada mas, constituird una simple retirada de la marca. La erradicacion de las
caracteristicas infractoras con arreglo a las medidas en litigio constituia una
simple retirada de la marca de fabrica o de comercio tal como se contem-
plaba en la cuarta frase del art. 46. Lo que habia que determinar era qué
otras medidas hacian que la retirada de la marca de fabrica o de comercio
apuesta ilicitamente no fuera simple.

El contexto de la cuarta frase del art. 46 demostraba que la simple re-
tirada de la marca apuesta ilicitamente no bastaria para que se permitiera
la colocacion de los bienes en los circuitos comerciales. No prohibia per se
la colocacién de las mercancias en los circuitos comerciales. Permitia impli-
citamente dicha colocaciéon cuando tenia lugar algo que iba mas alla de la

395 Ibidem, parr. 7.366 y parr. 7.367.

396 With nothing added; unqualified; neither more nor less than; mere, pure. DS362. Informe del GE, parr.
7.369 y parr. 7.370.
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simple retirada de la marca. Disponia que la retirada de una marca falsifi-
cada garantizaria que las mercancias no infringieran los derechos exclusivos
establecidos en el art. 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, sin embargo, eso no
bastaria, salvo en casos excepcionales.”

El contexto del art. 46 demostraba que su cuarta parte era una entre
una serie de expresiones de su objetivo enunciado, a saber: establecer un me-
do eficaz de disuasion de las infracciones. Cuando las mercancias de marca de
fabrica o de comercio falsificadas se colocaran en los circuitos comerciales
después de la simple retirada de la marca apuesta ilicitamente, una marca
de fabrica o de comercio idéntica podia producirse o importarse por sepa-
rado y a ponerse de nuevo ilicitamente, a menudo con relativa facilidad, de
manera que las mercancias volverian a ser infractoras.””

El problema que ataiia a las mercancias de marca de fabrica o de co-
mercio falsificadas, era que eran idénticas a la marca valida y no podian
distinguirse de ella en sus aspectos esenciales, imitaban la apariencia de
mercancias genuinas en su aspecto general, inducia al error a un consumi-
dor porque todas sus caracteristicas, infractoras y no infractoras, se parecian
a las de la mercancia genuina. Cuando la marca de fabrica o de comercio
falsificada se retiraba, el estado resultante de las mercancias podia aun asi
hacer que se parecieran tanto a las mercancias genuinas por lo que habia
un riesgo elevado de nueva infraccién por medio de la reaposiciéon de una
marca de fabrica o de comercio falsificada.””

Los negociadores evidentemente consideraron que el mayor riesgo de
nuevas infracciones justificaba la adopciéon de medidas adicionales para es-
tablecer un medio eficaz de disuasion de nuevas infracciones y considerada a la luz
de este objetivo, la simple retirada de la marca de fabrica o de comercio era
principalmente una referencia a que el estado de las mercancias no se ha-
bia alterado de otro modo, por lo que la falta de la marca no constituia un medio
eficaz de disuasion de nuevas infracciones. La retirada de la marca no era simple si
el estado de las mercancias se habia alterado lo suficiente para disuadir de
nuevas infracciones.*”

China adujo que los titulares del derecho tenian un derecho juridica-
mente reconocido a la proteccion frente a mercancias que infringieran sus
DPI, pero no frente a mercancias sin marcas que no los infringian. E1 GE

37 DS362. Informe del GE, parr. 7.371.
398 Ibidem, parr. 7.372 y parr. 7.373.
399 Ibidem, parr. 7.374.

400 Ihidem, parr. 7.375.
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observé que la cuarta frase del art. 46, no estaba limitada a una accién para
que las mercancias ya no fueran infractoras, cosa que la simple retirada
de la marca de fabrica o de comercio lograria. Dicha frase imponia una
prescripcion adicional que iba mas alld de hacer que las mercancias ya no
fueran infractoras con objeto de disuadir de nuevas infracciones con esas
mercancias.*”!

El GE considerd, por lo que respecta a las mercancias de marca de
fabrica o de comercio falsificadas, que las medidas aduaneras de China
establecian que la simple retirada de la marca apuesta ilicitamente bastaba
para permitir la colocacion de las mercancias en los circuitos comerciales.
El GE no concluy6 tinicamente sobre la base de que las medidas en litigio
eran incompatibles con la prescripcion establecida en la cuarta frase del
art. 46, porque la frase contenia las palabras salvo en casos excepcionales. Esas
palabras, interpretadas en contexto, implicaban que en casos excepcionales la
simple retirada de la marca de fabrica o de comercio apuesta ilicitamente
podia bastar para que se permitiera la colocacion de las mercancias en los
circuitos comerciales.*”? Respecto a la expresion salvo en casos excepcionales, se
dijo lo siguiente:

* Los EUAY interpretaron que el sentido corriente de la palabra
excepcional sugeria que habia algo en las circunstancias que era in-
habitual o especial, no que hubiera un nimero de minimis de casos
en los que era admisible colocar las mercancias en los circuitos
comerciales normales tras la simple retirada de la marca infractora.

*  China**interpret6 que el sentido corriente de la palabra excepcional
incluia especial, lo que sugeria un criterio cualitativo, e inhabitual, que
aludia a la frecuencia y sugeria un criterio cuantitativo. Tanto una
interpretaciéon en términos del conjunto de circunstancias como
una interpretacion en términos del nimero de casos eran compati-
bles con el sentido corriente de las palabras casos excepcionales.

* El GE" interpret6 que las palabras salvo en casos excepcionales, en su
contexto, aludian a un subconjunto de los casos abarcados por la
cuarta frase del art. 46: los casos en que las autoridades fronteri-

01 Ihidem, parr. 7.378 y parr. 7.379.
402 Ihidem, parr. 7.385 y parr. 7.386.
403 Ihidem, parr. 7.387.
404 Ibidem, parr. 7.388.
405 Ihidem, parr. 7.389.
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zas competentes de un miembro permitian que mercancias que se
habia constatado eran mercancias de marca de fabrica o de comer-
cio falsificadas se colocaran en los circuitos comerciales. Lo que
habia que determinar era cuando un caso asi podia considerarse
excepeional.

La palabra exceptional (excepcional) se definié en razon de que por su natura-
leza representaba o constituia una excepcién; inhabitual, no ordinario; espe-
cial.*® Esa definicion no explicaba en qué modo un caso tenia que ser distinto
de otros, para que fuera considerado “excepcional”. Ademas, la cuestion de
cudn diferente un caso tenia que ser de otros también era una cuestion de
grado.

El GE consider6 que las palabras salvo en casos excepcionales, como el resto
del principio establecido en la cuarta frase del art. 46, tenian que interpre-
tarse a la luz del objetivo de ese articulo: establecer un medio eficaz de disuasiin
de las infracciones.*"

Podia haber casos en los que la simple retirada de la marca de fabrica o
de comercio antes de la colocacién de las mercancias en los circuitos comer-
ciales no diera lugar a nuevas infracciones.*”® No obstante, esos casos tenian
que estar cuidadosamente delimitados para que satisficieran la descripcion
de excepcional. Incluso cuando lo estaban, la disposicién pertinente deberia
rara vez aplicarse, para que la denominada excepcién no se convirtiera en
la regla, o al menos se hiciera habitual.

El GE no crey6*” que los “casos excepcionales” pudieran simplemente
demostrarse por la existencia de pocos casos en los que la simple retirada
de la marca de fabrica o de comercio se tratara como suficiente para que se
permitiera la colocacion de las mercancias en los circuitos comerciales, por
lo siguientes motivos:

Y06 Of the nature of or_forming an exception; unusual, out of the ordinary; special. DS362. Informe del
GE, parr. 7.390.

W7 DS362. Informe del GE, parr. 7.391.

108 Por ejemplo, un importador inocente inducido por engafio a comprar mercancias fal-
sificadas, que no tiene medios para recurrir contra el exportador, y tampoco medios para
aponer de nuevo las marcas de fabrica o de comercio falsificadas a las mercancias, podria
representar un caso asi.

109DS362. Informe del GE, parr. 7.392.
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Los “casos excepcionales” no se evaluaban en términos de propor-
cién de todos los casos de decomisos de mercancias infractoras en
la frontera.

Esa forma de tratar mercancias que ya se habia constatado eran
mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas repre-
sentaria un margen de tolerancia de ulteriores infracciones que no
era compatible con el objetivo de establecer un medio eficaz de
disuasién enunciado en el art. 46.

El GE considero6 que, por lo que respecta a las marcas de fabrica o de comer-
cio falsificadas, las medidas aduaneras preveian que la simple retirada de la
marca de fabrica o de comercio apuesta ilicitamente bastaria para permitir la
colocacion de las mercancias en los circuitos comerciales en mas casos, ade-
mas de los “casos excepcionales”. Concluy6 que las medidas aduaneras eran
incompatibles con el art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC en tanto en cuanto
incorporaba el principio establecido en la cuarta frase del art 46.*'°

Conclusiones relativas a las medidas aduaneras. E1 GE constat6 que:*"

El art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC no era aplicable a las me-
didas aduaneras porque éstas abarcaban mercancias destinadas
a la exportacion, pero si era aplicable a todas las infracciones de
DPI: mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas,
mercancias piratas, mercancias infractoras de marcas de fabrica o
de comercio, de DA, y de patentes.

Los EUA no demostraron que las medidas aduaneras fueran in-
compatibles con el art. 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, en tanto
en cuanto incorporaba los principios establecidos en la prime-
ra frase del art. 46 de dicho acuerdo. De manera particular, no
demostraron:*"?

Que la Aduana no estuviera facultada para donar mercancias a
organos de bienestar social de forma que se evitara causar al ti-
tular del derecho danos ocasionados por mercancias de calidad
inferior. No se demostré que la Aduana hubiera donado este tipo
de mercancias, o que se causara, algin dafo a la reputacion de los

410 Ibidem, parr. 7.393 y parr. 7.394.
YU Thidem, parr. 7.226, parr. 7.231, parr. 7.356, parr. 7.358, parr. 7.361, parr. 7.393, parr.

7.395.

412 Ihidem, parr. 7.291, parr. 7.295, parr. 7.315 al parr. 7.322, parr. 7.324, parr. 7.343, parr.
7.355 y parr. 7.395.
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titulares del derecho a consecuencia de una donacién de mercan-
cias infractoras, porque la Aduana determinaba si las mercancias
infractoras podian utilizarse para fines de bienestar publico social
y que estaba obligada a ejercer la supervision necesaria de esa
utilizacion.

*  Por lo que respecta a la donacion de mercancias infractoras a drganos de
bienestar social en virtud de las medidas en litigio que la Aduana no
estuviera facultada para ordenar la eliminacion de las mercancias
infractoras de conformidad con los principios establecidos en la
primera parte del art. 46.

*  Que las medidas aduaneras, obligaran a la Aduana a ordenar la
subasta de las mercancias infractoras y que las facultades para ordenar
la subasta excluyeran las facultades para ordenar la destruccion de
las mercancias infractoras de conformidad con los principios esta-
blecidos en la primera frase del art. 46.

e Las medidas aduaneras eran incompatibles con el art. 59 del Acuerdo
sobre los ADPIC, en tanto en cuanto incorporaba el principio es-
tablecido en la cuarta frase del art. 46, del mismo acuerdo, porque
las medidas aduaneras de China establecian que la simple retirada
de la marca apuesta ilicitamente bastaba para permitir la coloca-
ci6n de las mercancias en los circuitos comerciales en mas casos,
ademas de los “casos excepcionales”.

IV. TERCERA ALEGACION: UMBRALES PENALES APLICABLES
A LA CONDENA

Los EUA impugnaron los umbrales penales aplicables a la condena,*™ establecidos
en las medidas en litigio (Codigo Penal y dos Interpretaciones), respecto de
un amplio nimero de delitos comerciales.*'* Los umbrales, impedian que
muchos actos de pirateria y falsificaciéon a escala comercial fueran objeto de
enjuiciamiento penal o de condena, en ausencia de determinados criterios.
En consecuencia, se impugnoé la inexistencia de procedimientos y sanciones

#13 En el Codigo Penal habia umbrales que establecian requisitos minimos para determinar
la condena (umbrales aplicables a la condena), y otros que establecian requisitos minimos
para imponer sanciones mas elevadas (umbrales aplicables a las circunstancias agravantes).
El GE, solo examiné los primeros. DS362. Informe del GE, parr. 7.396, parr. 7.416, parr. 7.425,
parr. 7.430 y parr. 7.431.

#14 Actos ilegales para el ptblico en general y para el orden econémico.
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penales para las personas que realizaban la reproduccion o la distribucién no
autorizadas de obras protegidas por el DA.

Los umbrales penales se referian a una gama de factores diferentes,
como: 1) las circunstancias graves, 2) la cuantia de las ventas relativamente
grande, 3) la cuantia de las ganancias ilegales relativamente grande, 4) otras
circunstancias graves y la 5) cuantia enorme de las ventas. En este sentido,
los EUA alegaron al amparo de la primera y segunda frase del art. 61 y del
parr. 1 del art. 41del Acuerdo sobre los ADPIC.*"

Descripcion e interpretacion de las medidas en litigio. Las medidas en litigio res-
pecto a esta alegacion fueron:*'® 1) El Codigo Penal de China, en especifico
los aa. 213 al 220,"7 2) la Interpretacion No. 19 [2004] del TSP, respecto
de los términos utilizados en los aa. 213 a 219 del Codigo Penal y 3) la In-
terpretacion No 6 [2007] del TSP, respecto del art. 217 del Codigo Penal.

Las medidas penales de China se impugnaron “en si mismas” y como
las partes discreparon sobre determinados aspectos de éstas, el GE, hizo
una evaluacion objetiva del significado de las disposiciones pertinentes de
estas medidas, a fin de determinar su conformidad con las obligaciones que
correspondian a China en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.*'*

Las medidas en litigio consistian en un conjunto de articulos del Codi-
go Penal ¢ interpretaciones de expresiones contendidas en ellas, respecto a
marcas de fabrica o de comercio falsificadas y el DA.*"Y De manera especi-
fica se citaron:

e Art. 213. “Utlizacion de una marca de fabrica o de comercio falsi-
ficada” y la interpretaciéon de sus expresiones: 1) “las circunstancias
son graves”, 2) “volumen de las actividades comerciales ilegales” y
3) “cuantia de las ganancias ilegales” entendida como cuantia de
los beneficios obtenidos). Ver Anexo 1.

e Art. 214. “Venta de mercancias que llevan apuestas marcas de fa-
brica o de comercio falsificadas”, y la interpretacion de su expre-
sion: “la cuantia es relativamente grande”. Ver Anexo 2.

H5DS362. Informe del GE, parr. 7.480 al parr. 7.682.

416 Ibidem, parr. 7.396.

#17 Ubicados dentro de la secc. 7 “Delitos relativos a la infraccién de derechos de propiedad
intelectual”, y de las “Disposiciones especificas” del cap. III “Delitos relativos a la alteracién
del orden de la economia de mercado socialista”.

H8DS362. Informe del GE, parr. 7.416.

419 Ibidem, parr. 7.399 al parr. 7.414.
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e Art. 215. “Falsificacion de marcas de fabrica o de comercio y venta
de marcas de fabrica o de comercio falsificadas” y la interpretacion
de su expresion: 1) “las circunstancias son graves” y 2) de la pala-
bra “pieza”. Ver Anexo 3.

e Art. 217. “Delito de infracciéon del DA” y la interpretacion de sus
expresiones: 1) “la cuantia de las ganancias ilegales es relativamen-
te grande”, 2) “hay otras circunstancias graves” y 3) “hay otras
circunstancias graves”. Ver Anexo 4.

* Art. 218. “Venta de reproducciones infractoras del DA” y la inter-
pretacion de su expresion: “la cuantia de las ganancias ilegales es
enorme”. Ver Anexo 5.

Efecto normativo de las interpretaciones judiciales. Con arreglo a la Constitucion de
la RPC, de 1982, el CNP —6rgano supremo del poder estatal- y su érgano
permanente el Gomité Permanente del CNP, ejercian el poder legislativo del
Estado. EI CNP promulgaba y modificaba las leyes basicas (vrg. Codigo Penal)
y su Comité Permanente promulgaba y modificaba otras normas legales.**

En 1981, el Comité Permanente adopté una Resolucion sobre la mejo-
ra de la labor de interpretacion de la legislacion, y decidié que las cuestio-
nes relativas a la aplicacion concreta de las leyes y decretos en los tribunales
serian interpretadas por el TSP y que las relativas a la aplicacién concreta
de las leyes y decretos en la labor de la Fiscalia serian interpretadas por la
Fiscalia Suprema del Pueblo (FSP).*!

Durante 1996 y 2006, la FSP y durante 1997 y 2007, el T'SP formula-
ron disposiciones sobre la labor de la interpretacion judicial, en las que se
estableci6 que las interpretaciones judiciales de la FSP y del TSP, tendrian
efectos juridicos. Las Disposiciones del TSP y de la FSP, preveian la for-
mulaciéon conjunta de interpretaciones judiciales cuando una cuestion es-
tuviera relacionada con la labor de ambos 6rganos. Las fiscalias del pueblo
podrian basarse en las disposiciones sobre interpretacion judicial en docu-
mentos juridicos como los escritos de acusacion o de objecion.**

China sostuvo que las interpretaciones judiciales se publicaban para
asegurar un entendimiento y aplicacién uniformes de su legislaciéon. Si un
acto ilegal no alcanzaba uno de los umbrales pertinentes establecidos en las
interpretaciones judiciales, era juridicamente imposible enjuiciarlo. E1 GE

420 Ihidem, parr. 7.417.
421 Ibidem, parr. 7.418.
122 Ihidem, parr. 7.419 al parr. 7.421.
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constat6 que las interpretaciones judiciales (medidas en litigio) de los articu-
los del Cédigo Penal eran vinculantes y tenian fuerza de ley.**

Umbrales previstos en el Codigo Penal en general. E1 GE observo que el art. 13,
tenia una referencia al término “delito” que decia: “Sin embargo, si las cir-
cunstancias son manifiestamente leves y el dafio causado no es grave, el acto
no se considerara un delito”. Al respecto, China informé que:***

* Aplicaba umbrales penales a una amplia gama de delitos comer-
ciales y que la mayoria de los delitos econémicos, delitos contra la
propiedad y delitos sobre produccion, venta y divulgacion de ma-
terial pornografico estaban sujetos a umbrales especificos, como
los aplicables a los aa. 213 al 215, 217 y 218 del Gédigo Penal. De
un total de 117 delitos tipificados, 11 no estaban sujetos a ningtin
umbral especifico.*”

* Los umbrales aplicables a la falsificacién y la pirateria eran ra-
zonables y adecuados en el contexto de su estructura juridica y
demas leyes sobre delitos comerciales. Priorizaba la observancia, el
enjuiciamiento y los recursos judiciales en el ambito penal.

* Las definiciones de los diversos delitos en su Codigo Penal iban
acompanadas de directrices que se reunian y publicaban en nor-
mas de enjuiciamiento, para determinar la gravedad, de una con-
ducta proscrita como delito.

Umbrales aplicables a la condena. E1 GE observo que en el Cédigo Penal habia
umbrales que establecian requisitos minimos para determinar la condena.
Estos comprendian: las “circunstancias graves” (aa. 213 y 215), la “cuantia
de las ventas relativamente grande” (art. 214), la “cuantia de las ganancias
ilegales relativamente grande” u “otras circunstancias graves” (art. 217), y la
“cuantia enorme de las ventas” (art. 218). Los EUA los impugnaron, porque
imposibilitaban el enjuiciamiento en ausencia de determinados criterios.**

423 Ibidem, parr. 7.422 al parr. 7.424.

424 Ihidem, parr. 7.425, parr. 7.427 y parr. 7.428.

425 Aunque China, por razones de politica interna, podia utilizar con frecuencia umbra-
les para definir el momento en que muchas categorias de actos ilegales se consideraban lo
suficientemente graves para ser sancionados penalmente, la estructura juridica de China
permitia tipificar determinados actos como delitos sin recurrir a umbrales. DS362. Informe
del GE, parr. 7.429.

+26DS362. Informe del GE, parr. 7.430 y parr. 7.431.
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Disposiciones generales sobre delitos incoativos. E1 GE observé que en la parte
primera, cap. II, secc. 2 del Codigo Penal se establecian tres delitos incoati-
vos: 1) delito en grado de preparacion, 2) delito en grado de tentativa y el de
3) interrupcion del delito. China alegd que los aa. 22 y 23 del Codigo Penal,

eran aplicables a los delitos relativos a la infracciéon de DPI:*7

o Art. 22. Delitos en grado de preparacion. ““Se entiende por delito en gra-
do de preparacion la preparacion de los instrumentos o la creacion
de las condiciones para cometer un delito. Al reo que haya prepa-
rado un delito se le podra imponer una pena mas leve o atenuada
que al que lo haya consumado, o se le podra eximir de la pena.”

e Art. 23. Delilos en grado de tentativa. Podian dar lugar a enjuiciamien-
tos y sanciones penales. La parte pertinente decia: “Se entiende
por delito en grado de tentativa aquel en el que el reo haya comen-
zado ya a cometer un delito pero no haya podido consumarlo por
razones ajenas a su voluntad. Al reo que haya intentado cometer
un delito se le podra imponer una pena mas leve o atenuada que al
que lo haya consumado”.

El GE observo que los aa. 22 y 23, contenian disposiciones que pare-
cian ser de aplicaciéon general. Las decisiones judiciales de China corro-
boraron que los tribunales aplicaban estos articulos a delitos relativos a la
infracciéon de DPI, que se describian en los aa. 213, 214, 215, 217 y 218 del
Cédigo Penal. China hizo referencia a los aa. 22 y 23 a fin de demostrar
que se podia tener en cuenta el embalaje y los componentes de un produc-
to para determinar la existencia de procedimientos penales aplicables a los
delitos sustantivos a la infraccion de DPL**

Dusposiciones generales sobre delitos conjuntos. China hizo referencia a los aa.
25, 26 y 27 del Codigo Penal sobre corresponsabilidad, grupos de delin-
cuentes y complices, para demostrar que este Codigo reconocia determi-
nados factores no cuantitativos, como las pruebas de colaboracion entre
infractores. Sostuvo que esos factores se aplicaban a los delitos relativos a la

427 Ibidem, parr. 7.432, parr. 7.434 y parr. 7.435.

428 Formaban parte del cap. 11, relativo a los “Delitos”, que figuraba en la parte primera,
relativa a las “Disposiciones generales”, en la que también se establecian el objetivo, los
principios basicos y el ambito de aplicacién del Codigo Penal en el cap. I, disposiciones sobre
las penas en el cap. III y la aplicacion concreta de éstas en el cap. IV. DS362. Informe del GE,
parr. 7.436 y parr. 7.437.
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infraccion de DPI previstos en los aa. 213, 214, 215, 217 y 218 del Codigo
Penal.**

El art. 25 decia: “Se entiende por delito conjunto un delito intencional
cometido conjuntamente por dos o mas personas...”. El art. 26 decia:*’

Se entiende por delincuente principal toda persona que organiza y encabeza
un grupo de delincuentes para llevar a cabo actividades delictivas o que des-
empefia un papel principal en un delito conjunto. Se entiende por grupo de
delincuentes una organizacion delictiva relativamente estable formada por
tres o0 mas personas con la finalidad de cometer delitos conjuntamente. Todo
cabecilla que organice o encabece un grupo de delincuentes sera sancionado
en funciéon de todos los delitos que haya cometido dicho grupo. Todo de-
lincuente principal que no esté incluido en el parrafo 3 sera sancionado en
funcion de todos los delitos en que haya participado o que haya organizado
o dirigido.

El art. 27*! decia: “Se entiende por cémplice toda persona que desempena
un papel secundario o auxiliar en un delito conjunto. Al complice se le im-
pondra una pena mas leve o atenuada, o se le eximira de la pena”.

El GE observo*? que los aa. 26 y 27 se limitaban a los “delitos conjun-
tos”, que el art. 25 definia como “delitos intencionales”. Los aa. 25, 26 y 27
podian aplicarse a los delitos relativos a la infraccion de DPI previstos en
los aa. 213, 214, 215, 217 y 218 del Codigo Penal. Las decisiones judiciales
chinas mostraron que uno o mas de esos articulos habian sido citados en
relacion con el art. 213 y que los factores pertinentes correspondientes a va-
rios delincuentes se sumaron a fin de alcanzar un umbral penal.

China sostuvo* que, teniendo en cuenta el caracter conjunto de los de-
litos y la pertenencia a grupos de delincuentes, podia aplicar procedimien-
tos y sanciones penales a infractores que de otro modo no alcanzarian los
umbrales penales establecidos en las leyes penales sustantivas. Sin embargo,
los umbrales cuantitativos previstos en los aa. 213, 214, 215, 217 y 218 del
Codigo Penal se aplicaban a los delitos conjuntos que se describian en sus
aa. 25,26y 27.

429 La parte primera, cap. 11, secc. 3 del Codigo Penal se referia a los “Delitos conjuntos”.
Contenia cinco disposiciones. DS362. Informe del GE, parr. 7.439 y parr. 7.441.

B0DS362. Informe del GE, parr. 7.442.
431 Ihidem, parr. 7.443.
432 Ibidem, parr. 7.444.
433 Ibidem, parr. 7.445.
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El GE consider6** que el concepto de delitos conjuntos era pertinente
porque permitia recurrir al Codigo Penal para tener en cuenta un elemento
de organizacién entre distintos delincuentes, pero esto, no modificaba la
situacion en cuanto a la falta de procedimientos y sanciones penales aplica-
bles a los actos de infraccion que caian por debajo de los umbrales estable-
cidos en los aa. 213 a 220.

Caracteristicas especificas de los umbrales aplicables a los delitos relativos a la in-
Sraccion de DPI. Los EUA sostuvieron que los umbrales exigian siempre una
prucba de la intenciéon de obtener ganancias financieras o beneficios. El GE
observo™ que los umbrales de los delitos relativos:

* A las marcas de fabrica o de comercio (umbrales: “volumen de las
actividades comerciales ilegales”, “ganancias ilegales” —cuantia de
los beneficios obtenidos—*° y “cuantia de las ventas™** —aplicado
al acto de vender—) tenian como propoésito obtener ganancias fi-
nancieras o beneficios.

e AlIDA (aa. 217y 218 del Godigo Penal) se referian expresamente a
actos llevados a cabo con el proposito de obtener beneficios.*™ Los
aa. 213, 214, 217 y 218 del Codigo Penal tenian en cuenta, junto
con los umbrales cuantitativos, por lo menos un factor cualitativo.

Umbrales alternativos. Los umbrales se referian a una gama de factores diferen-
tes que comprendian: 1) el volumen de las actividades comerciales ilegales, 2)
la cuantia de las ganancias (o beneficios) ilegales, 3) la cuantia de las ventas,
4) el nimero de “copias” y 5) “otras circunstancias graves”. Los tres primeros
eran, indicadores de actividad empresarial, y estaban explicita o implicita-
mente relacionados con la actividad comercial. Los cuatro primeros expresa-
ban términos cuantitativos.*
China hizo hincapié*” en que:

3% Ibidem, parr. 7.446.

435 Ibidem, parr. 7.447, parr. 7.448 y parr. 7.450.

#36 Contenido en el art. 213 del Cédigo Penal y el art. 1 de la Interpretacién Judicial No 19
[2004].

#37 Contenido en el art. 214 del Cédigo Penal y el art. 2 de la Interpretacién Judicial No 19
[2004].

38 Articulos 5 y 6 de la Interpretacion Judicial No 19 [2004] y art. 1 de la Interpretacion
Judicial No 6 [2007]).

39 DS362. Informe del GE, parr. 7.451.

M0 Thidem, parr. 7.452 al parr. 7.455.
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*  Los mdltiples criterios contenidos en los aa. 213, 215 y 217 del
Codigo Penal todos eran alternativos. Los EUA alegaron, que la
aplicacién de uno o de todos ellos impedia que muchos actos de
pirateria y falsificacion a escala comercial fueran objeto de enjui-
ciamiento penal o de condena.

*  Losaa. 213y 215 del Codigo Penal contenian cada uno un tnico
umbral y eran interpretados por los aa. 1 y 3 de la Interpretacion
Judicial No 19 [2004] en funcién de una serie de circunstancias
diferentes, aplicadas como alternativa. Establecian que se conside-
raba que el umbral aplicable a la condena previsto en un articulo
pertinente del Codigo Penal se alcanzaba en “cualquiera de las
circunstancias siguientes”.

e El art. 217 del Codigo Penal contenia dos umbrales aplicables a
la condena: 1) “la cuantia de las ganancias ilegales” y 2) “otras
circunstancias graves”. Ambos interpretados por el art. 5 de la
Interpretacién Judicial No 19 [2004]. El primero en funcion de
una cuantia. El segundo en funcién de una serie de circunstan-
cias diferentes aplicadas de manera alternativa, que se alcanzaria
cuando se cumpliera “cualquiera de las circunstancias siguientes”,
o se llegara al umbral de “la cuantia de las ganancias ilegales”.

Cdleulo acumulativo a lo largo del tiempo. China sostuvo que los umbrales de los de-
litos relativos a la infraccién de DPI, podian calcularse a lo largo de toda la du-
racion de la actividad infractora (podrian ser periodos de tiempo prolongado).
Al respecto, el GE observéd que el Codigo Penal establecia: 1) plazos de pres-
cripcion para el enjuiciamiento de delitos, 2) plazos de prescripcion calculados
con arreglo a la sancién maxima por el delito en cuestion, el mas breve era de
5 afios y 3) que el plazo de prescripcion para un acto delictivo de naturaleza
continua se contaria a partir de la fecha en que concluyera dicho acto.*"!

El parr. 2) del art. 12 de la Interpretacion Judicial No 19 [2004] de-
cia: “En el caso de una infraccion cometida durante [sic] mas de una vez,
respecto de la cual no se haya impuesto ninguna sancién administrativa o
penal, el volumen de las actividades comerciales ilegales, la cuantia de las
ganancias ilegales o la cuantia de las ventas se calcularan de manera acu-
mulativa”. Se podian tener en cuenta multiples actos infractores. Las deci-
siones judiciales confirmaron que para calcular si se habian alcanzado los

1 Thidem, parr. 7.457 al parr. 7.459.
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umbrales, se tenian en cuenta las infracciones cometidas durante periodos
de hasta 5 anos. Una sanciéon administrativa impuesta a un acto infractor
excluia a ese acto del calculo acumulativo de los umbrales del “volumen de
las actividades comerciales ilegales”, “la cuantia de las ganancias ilegales” o
“la cuantia de las ventas” vy, por consiguiente, de los procedimientos y san-
ciones penales.™

Cdlculo del volumen de las actividades comerciales ilegales-mercancias. China sos-
tuvo que el calculo del umbral “volumen de las actividades comerciales ile-
gales” no se limitaba a las mercancias que se encontraban en un Unico
lugar y en un mismo momento. Abarcaba todas las mercancias infractoras
relacionadas con el infractor, incluidas las que no obraban en su poder. Se-
gun los EUA en determinadas circunstancias, parecia que, para calcular
el umbral, se tenian en cuenta las mercancias infractoras encontradas en
diferentes locales.**

El GE observo*** que tres de los umbrales de condena previstos en los
aa. 213, 215y 217 del Cédigo Penal se establecian en funcién de este um-
bral. Su definicion figuraba en el parr. 1) del art. 12 de la Interpretacion
Judicial No 19 [2004] y se referia a los productos infractores “fabricados,
almacenados, transportados o vendidos” durante la comision del acto in-
fractor de DPI y no se limitaba al calculo del valor de las mercancias confis-
cadas en un unico lugar y en un mismo momento. Los Tribunales de Chi-
na corroboraron que al calcular el volumen de las actividades comerciales
ilegales, se habia tenido en cuenta el valor de las mercancias vendidas, asi
como el de las mercancias confiscadas en diferentes lugares.

Cdlculo del volumen de las actividades comerciales ilegales-precio. E1 GE observo*
que los tres umbrales de condena previstos en los aa. 213, 215y 217 del Co-
digo Penal establecian que para calcular el “volumen de las actividades co-
merciales ilegales”, podia calcularse utilizando distintos métodos. El método
principal para calcular los umbrales se basaba en: 1) el precio efectivo al que
se habian vendido las mercancias infractoras o el que figuraba en la etiqueta, 2)
si no se habian vendido, en el precio de venta medio efectivo de los productos
infractores que hubiera sido verificado y 3) solo en el caso de que no hubiera
un precio en la etiqueta o que no se pudiera verificar el precio de venta efec-
tivo, se calculaba con arreglo al precio de mercado “medio” de los productos

2 Ibidem, parr. 7.460 y parr. 7.461.

3 Ibidem, parr. 7.462 y parr. 7.463.

4 Tbidem, parr. 7.464.

#5 Con arreglo al parr. 1) del art. 12 de la Interpretacion Judicial No 19 [2004]. DS362.
Informe del GE, parr. 7.465 al parr. 7.467.
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objeto de infraccién, es decir de las mercancias auténticas. El precio de las
mercancias auténticas se utilizaba como tltimo recurso.

El umbral estaba relacionado principalmente con el valor de las mer-
cancias que llevaban apuesta una marca de fabrica o de comercio falsificada
o que infringian el DA, pero podia estar relacionado, como Gltimo recurso,
con el valor de los productos auténticos. El efecto era que el umbral aplicable
al volumen de las actividades comerciales ilegales fuera mas dificil de alcanzar en
los casos en que no se utilizaba el precio de las mercancias auténticas. El
numero de ocasiones en que no se alcanzaria seria por tanto mayor que
si el precio de las mercancias objeto de infraccion se utilizara en todos los
casos. "

Nimero de mercancias y precios. China sostuvo que el umbral “volumen
de las actividades comerciales ilegales”, era un criterio flexible en si mismo
porque tenia en cuenta tanto el namero de articulos infractores como el
valor de los mismos. El GE observo, que estos umbrales se calculaban en
funcién del precio de las mercancias. El nimero de mercancias necesario
para alcanzar el umbral era inversamente proporcional al valor de dichas
mercancias. Por consiguiente, el umbral era lo suficientemente flexible para
captar un pequefio numero de mercancias de alto valor o un gran nimero
de mercancias de bajo valor. Sin embargo, cuando el nimero de mercancias
multiplicado por el valor de las mismas fuera inferior al umbral y no fuera
captado por ninguno de los umbrales alternativos aplicables, no se aplica-
rian procedimientos y sanciones penales.*”

Umbrales residuales. Respecto al umbral, de “otras circunstancias graves”,
aplicable en virtud de los aa. 213, 215 y 217 del Codigo Penal y que figu-
raba en texto del art. 1 de la Interpretacién Judicial No 19 [2004], China
explicoé que era un mecanismo legislativo destinado a preservar la flexibili-
dad juridica en los tribunales y el desarrollo futuro de las leyes. Permitia a
un tribunal determinar si un acto concreto era comparable y equivalente a
los demas umbrales definidos, aunque no los alcanzara, y merecia por tanto
ser objeto de sanciones penales. El GE confirmé la explicacion de China
respecto de este umbral.*

China confirmé*™ que, si un acto ilegal no alcanzaba uno de los umbra-
les pertinentes, era juridicamente imposible enjuiciarlo. Esos umbrales resi-

6 DS362. Informe del GE, parr. 7.468.

7 Ibidem, parr. 7.469 y parr. 7.470.

8 Ibidem, parr. 7.471, parr. 7.472 al parr. 7.474.
9 Ibidem, parr. 7.475.
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duales eran aplicables a otros actos que eran “comparables y equivalentes”
a los umbrales definidos. Por consiguiente, los umbrales residuales no modi-
ficaban de manera significativa la posicién juridica de la categoria de actos
infractores de las marcas de fabrica o de comercio y del DA que no eran
tratados como delitos, sino que ayudaban a definir dicha categoria.

Observancia administrativa. China informoé que su sistema de observancia
administrativa para combatir las infracciones de los DPI, era independiente
de su sistema de observancia penal. Toda infraccion en cualquier escala estaba
sujeta a observancia administrativa. Las autoridades de la seguridad publi-
ca tendian a centrarse mas en las infracciones que alcanzaban los umbrales
penales, y las autoridades administrativas del DA y del comercio se ocupa-
ban en mayor medida de las infracciones en pequefia escala. Existian san-
ciones administrativas, incluidas multas para las infracciones de la PI que
no alcanzaban los umbrales penales.*

Los EUA respondieron que sélo los procedimientos y sanciones penales
permitian cumplir las obligaciones que imponia el art. 61 del Acuerdo so-
bre los ADPIC. La observancia administrativa no sustituia a la observancia
penal, pero como ninguna de las partes sostuvo que la observancia admi-
nistrativa permitia cumplir las obligaciones en materia de procedimientos y
recursos penales establecidos en el art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, el
GE no examiné con mas detalle esta cuestion.™’

Conclusion relativa a la interpretacion de las medidas en litigro. Por las razones
expuestas, el GE concluy6*? que, aunque la estructura de los umbrales y el
método de calculo de algunos de ellos permitian tener en cuenta diversas
circunstancias, los actos de infraccién de las marcas de fabrica o de comer-
cio y del DA que no alcanzaban #odos los umbrales aplicables no estaban
sujetos a procedimientos y sanciones penales.

Alegacion al amparo de la primera frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC
¢ wnterpretacion del GE. En esta alegacion se examind si algunos de los actos
infractores que se describieron en el apartado anterior constituian “falsifica-
cién dolosa de marcas de fabrica o de comercio o de pirateria lesiva del DA
“a escala comercial” en el sentido del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC,
con respecto a los cuales China no establecia procedimientos ni sanciones
penales. En esta alegacion el punto central fue la expresion “a escala co-

mercial”.

430 Ihidem, parr. 7.476 y parr. 7.478.
1 Ibidem, parr. 7.477 y parr. 7.478.
52 Ibidem, parr. 7.479.
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Seccion 5: procedimientos penales
Articulo 61

Los miembros estableceran procedimientos y sanciones penales al menos
para los casos de falsificaciéon dolosa de marcas de fabrica 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 imposiciéon de sancio-
nes pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel
de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando
proceda, entre los recursos disponibles figurara también la confiscacion, el
decomiso y la destruccion de las mercancias infractoras y de todos los mate-
riales y accesorios utilizados predominantemente para la comision del delito.
Los miembros podran prever la aplicacion de procedimientos y sanciones
penales en otros casos de infraccion de derechos de propiedad intelectual, en
particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

Principales argumentos de las partes. Los EUA* sostuvieron que la expresion “es-
cala comercial™:

e Comprendia a quienes participaban en actividades comerciales
para obtener una “ganancia financiera” en el mercado, por con-
siguiente, operaban a escala comercial, como a aquellos cuyos ac-
tos, cualquiera que fuera su motivo o finalidad, tuvieran alcance
o magnitud suficiente para ser actos a “escala comercial” en el
mercado respectivo.

*  Se referia a los actos de falsificacion o pirateria que alcanzaban
una determinada medida o magnitud, vinculados con el mercado,
su determinacién dependeria de los hechos y circunstancias que la
rodearan, por ejemplo, el mercado de las mercancias infractoras,
el objeto de la infraccién, el valor de las mercancias infractoras, los
medios de produccién de las mercancias infractoras, y los efectos
de la infraccion para el titular del derecho.

China respondi6 que:**

53 Ibidem, parr. 7.480.
5% Ibidem, parr. 7.481.

DR © 2020. Universidad Nacional Autbnoma de México
Instituto de Investigaciones Juridicas, Benemérita Universidad Auténoma De Puebla



Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
www juridicas.unam.mx Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://tinyurl.com/ujwwI9v

CHINA Y LA SOLUCION DE SUS CONFLICTOS EN LA OMC 227

*  “Escala comercial” se referia a una magnitud significativa de acti-
vidad infractora. Criterio amplio, sujeto al arbitrio nacional y a las
condiciones locales. El contexto del parr. 1 del art. 1™y del parr.
5 del art. 41%° del Acuerdo sobre los ADPIC mostraba que los
miembros conservaban un considerable margen de discrecionali-
dad en lo que respecta a asegurar la observancia de la ley, y que la
facultad para definir los criterios del art. 61 estaba reservada a los
miembros.

*  Sibien estos articulos (supra) no proporcionaban una defensa abso-
luta frente a la obligacion sustantiva del art. 61, si constituian un
contexto pertinente. No se debia interpretar el art. 61, en forma
incompatible con el sistema juridico chino y que obligaran a des-
viar los recursos destinados a actividades de observancia.

Los antecedentes de la negociacion del Acuerdo sobre los ADPIC, asi como
la practica ulterior de los miembros, mostraban que las palabras “a escala
comercial” imponian s6lo una norma estricta y amplia aplicable tnicamente
a actividades infractoras significativas.

Los EUA alegaron*’ que los umbrales penales obligaban a las auto-
ridades a descartar otros indicios de pirateria y falsificacion a escala co-
mercial (como las pruebas fisicas y los efectos que estos actos tenian en el
mercado comercial). Era necesario tener en cuenta una gama de factores
cuantitativos y cualitativos para asegurarse de que todas las actividades “a
escala comercial” estuvieran sujetas al art. 61. Los EUA hicieron referencia
a dos “problemas fundamentales” en esta alegacion:**

#55 Articulo 1. Naturaleza y alcance de las obligaciones 1. Los miembros aplicaran las dis-
posiciones del presente Acuerdo. Los miembros podran prever en su legislacion, aunque no
estaran obligados a ello, una protecciéon mas amplia que la exigida por el presente Acuerdo,
a condicién de que tal proteccién no infrinja las disposiciones del mismo. Los miembros
podran establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente
Acuerdo en el marco de su propio sistema y practica juridicos.

#56 Articulo 41. 5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligacién de
instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual
distinto del ya existente para la aplicacion de la legislaciéon en general, ni afecta a la capaci-
dad de los miembros para hacer observar su legislacién en general. Ninguna disposicion de
la presente Parte crea obligacién alguna con respecto a la distribucién de los recursos entre
los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los
destinados a la observancia de la legislacion en general.

YTDS362. Informe del GE, parr. 7.482.

#58 Ninguno estos puntos era una alegacién general de que los umbrales numéricos no po-
dian abarcar todos los casos “a escala comercial”. Los EUA aclararon que no se oponian a
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* Ll relativo al nivel y al método de calculo de los umbrales. Al es-
pecificar determinados niveles, los umbrales liberaban clases ente-
ras de actividades de falsificacion y pirateria del riesgo del enjui-
ciamiento y la condena penal. El GE senal6™” que esta vertiente
como cuestion cuantitativa, abordaba los ntmeros especificados
en las pruebas numéricas, y la manera de calcular algunos de ellos,
a fin de demostrar que los umbrales eran demasiado elevados.

* Elrelativo ala limitada serie de pruebas numéricas de los umbrales.
Al centrarse inicamente en estas pruebas, los umbrales obligaban
a los funcionarios encargados de la observancia de la ley a descar-
tar otros indicios de falsificacion y pirateria.

El GE senal6 que este punto abordaba determinados factores que las pruebas
numéricas no tenian en cuenta, como cuestiones cualitativas, por lo que eva-
lué: 1) st los niveles de los umbrales de China eran demasiado elevados para
abarcar todos los casos a escala comercial y 2) si los demds factores planteados por
los EUA podian tenerse en cuenta en los umbrales penales a fin de abarcar
todos los casos a escala comercial y, en caso contrario, si ésta era una prescrip-
ci6on del Acuerdo sobre los ADPIC.**°

Cuestiones de procedimiento. En primer lugar se procedi6 a interpretar el
significado de “escala comercial”*! mediante la regla general de interpreta-
cion del art. 31 de la Convencién de Viena. Como la alegacion se formulod
al amparo del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que atania a los pro-
cedimientos y sanciones penales, se aplicaron las normas y procedimientos
del ESD*? asi como las normas usuales de interpretacién del DIP** en el
marco de Acuerdo sobre los ADPIC.

la utilizacién de umbrales numéricos en si.

159DS362. Informe del GE, parr. 7.494 y parr. 7.495.

460 Ibidem, parr. 7.495 y parr. 7.496.

461 Ihidem, parr. 7.499 y parr. 7.500.

462 Quedé confirmada por el parr. 1 del art. 1 del ESD, en conjuncién con el Apéndice 1
del ESD, en el que el Acuerdo sobre los ADPIC: se enumera entre los “acuerdos abarcados™.
163 E] GE aplicé la regla general de interpretacion y, en la medida en que estuvo justificado,
los medios de interpretaciéon complementarios. La regla general de interpretacion, conteni-
da en el art. 31 de la Convencién de Viena, y las normas sobre los medios de interpretacién

complementarios que figuran en su art. 32, se han elevado a la categoria de normas del DI
consuetudinario o general. DS362DS362. Informe del GE, parr. 7.500.
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El GE reconoci6** que las cuestiones penales y las preocupaciones con-
comitantes relativas a la soberania eran asuntos delicados, que se reflejaban
en el texto y el alcance de las obligaciones que se establecian en los tratados
negociados por los Estados y otros miembros. El Acuerdo sobre los ADPIC
(Secc. 5 de la Parte III) contenia limitaciones y flexibilidades significativas, por
lo que las normas consuetudinarias de interpretaciéon de los tratados obliga-
ban a su intérprete a tenerlas en cuenta en la respectiva interpretacion.

Naturaleza de la obligacion. En la primera frase del art. 61 del Acuerdo

sobre los ADPIC, se utilizaba la palabra “estableceran”, que denotaba obli-
galoriedad, esto contrastaba con su cuarta frase, que empleaba la expresion
“podran prever”, que denotaba permisividad, a diferencia de su tercera frase,
“cuando proceda” que podria otorgar cierto margen de discrecionalidad.
Por lo tanto, términos de la primera frase del art. 61, leidos en su contexto,
imponian una obligacién.*™

Esta interpretacion fue confirmada por el parr. 1 del art. 41 del Acuer-
do sobre los ADPIC, relativo a las “obligaciones generales” que formaba
parte del contexto del art. 61. La obligacion general del art. 41 confirmaba
que el art. 61 contenia obligaciones, por ser una de las disposiciones espe-
cificas sobre procedimientos de observancia de la Parte III.*° El parr. 1 del
art. 41, establecia en la parte pertinente:

Los miembros se aseguraran de que en su legislacion nacional se establezcan
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual con-
forme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopcion de medidas
eficaces contra cualquier accion infractora de los derechos de propiedad in-
telectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusién de recursos agiles
para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz
de disuasion de nuevas infracciones.

El GE explic6*” que, aunque no se utilizara el término “infraccion”, era im-
portante senalar que el Acuerdo sobre los ADPIC (Parte II), las disposiciones
del Convenio de Paris (1967) y del Convenio de Berna,**® contenian normas
minimas sobre la existencia, el alcance y el ejercicio de los DPI, aplicadas

164 DS362. Informe del GE, parr. 7.501.

465 Thidem, parr. 7.502 y parr. 7.503.

466 Jhidem, parr. 7.504 y parr. 7.505.

467 Ibidem, parr. 7.507.

468 Convenio de Paris (1967) incorporadas por el parr. 1 del art. 2 y las disposiciones del
Convenio de Berna incorporadas por el parr. 1 del art. 9.
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independientemente del trato nacional. Estas disposiciones definian los dere-
chos que conferia la PI y las circunstancias en las que éstos se infringian. El
Acuerdo sobre los ADPIC (Parte III) previa la observancia de esos derechos,
en distintos grados. Por lo tanto, el Acuerdo contenia obligaciones sustantivas
que no eran simplemente cuestiones que quedaban libradas a la discrecion
de los paises.

Al respecto, China sostuvo que:**”

* Laprimera frase del art. 61 no establecia una obligacion especifica
porque previa la observancia en caso de determinados tipos de in-
fraccion. Ni el Acuerdo sobre los ADPIC ni el Convenio de Berna
definian qué constituia una infraccion sustantiva. Se subordinaban
a las facultades discrecionales nacionales para definir los derechos
vulnerados.

* LElart. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC: era menos especifico que
otros acuerdos y carecia de claridad para demostrar una obliga-
cion especifica y concreta.

* Latercera frase del parr. 1 del art. 1 del Acuerdo sobre los ADPIC
establecia el contexto general para interpretar la especificidad de
las normas de ese Acuerdo y que esta disposicion era una “reserva”
especifica que ponia limites a las obligaciones, en el ambito de la
observancia. La disposicion sefialaba:

Los miembros aplicardn las disposiciones del presente Acuerdo. Los miembros
podran prever en su legislacion, aunque no estaran obligados a ello, una pro-
teccion mas amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condiciéon de
que tal protecciéon no infrinja las disposiciones del mismo. Los miembros po-
dran establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones
del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y practica juridicos.

El GE aplico las reglas usuales de interpretacion de tratados a los términos
empleados en el Acuerdo sobre los ADPIC vy sefial6 a la atencién de Chi-
na, el parr. 4 del art. XVI del Acuerdo sobre la OMC, que estipula: “Cada
miembro se asegurard de la conformidad de sus leyes, reglamentos y proce-
dimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos

anexos”,"”" por consiguiente, los miembros estaban obligados a asegurarse de

*691DS362. Informe del GE, parr. 7.506, parr. 7.508, parr. 7.509, parr. 7.511 y parr. 7.512.
470 Ibidem, parr. 7.510.
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que sus respectivas legislaciones estuvieran en conformidad con las obligacio-
nes que a cada uno le correspondian en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

El GE explico las tres frases que componen la tercera frase del parr. 1
del art. 1 del Acuerdo sobre los ADPIC:*"!

* La primera establece la obligaciéon basica de que los miembros
“aplicaran” las disposiciones del Acuerdo y que son obligaciones en
los casos en que asi se estipule. La primera frase del art. 61 asi lo
estipulaba.

* La segunda aclara que las disposiciones del Acuerdo sélo son nor-
mas minimas. Deja libertad a los miembros para aplicar una nor-
ma mas estricta, con sujeciéon a una condicion.

* Latercera no deja libertad a los miembros para aplicar una norma
menos estricta, pero si para establecer el método adecuado para
cumplir las disposiciones que estaban obligados a aplicar en virtud
de la primera frase.

En este sentido, el GE:*2

*  Explicé que una interpretaciéon coherente de estas tres frases no
permitia que las diferencias entre los sistemas y practicas juridicas
internas justificaran una excepcién a la obligacion basica de apli-
car las disposiciones sobre la observancia. El art. 61 era la norma
minima internacionalmente acordada. No estaba subordinada a la prac-
tica interna de China en lo que respectaba a la definicién de la
responsabilidad y las sanciones penales por otros hechos ilicitos en
esferas que no estuvieran sujetas a obligaciones internacionales en
virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, a menos que asi se estipulara.

*  Confirmé su interpretacion de que la primera frase del art. 61 del
Acuerdo sobre los ADPIC, leida en su contexto y a la luz del ob-
jeto y fin del Acuerdo, imponia una obligacion que consistia en: los
miembros “estableceran procedimientos y sanciones penales”, y
se aplicaba a todos los actos de falsificacion dolosa de marcas de
tabrica o de comercio o de pirateria lesiva del DA a escala comercial.
Dentro de ese alcance, no habia excepciones.

471 Ibidem, parr. 7.513.
472 Ibidem, parr. 7.514 al parr. 7.516.
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Esta interpretacion fue confirmada por el parr. 1 del art. 41*° del mismo
Acuerdo, relativo a las “obligaciones generales”, que confirmaba que el art.
61, contenia obligaciones, por ser una de las disposiciones especificas sobre
procedimientos de observancia de la Parte IIL.**

El GE recordé su conclusion de que, en China, los actos de infraccion
de las marcas de fabrica o de comercio y del DA que no alcanzaban los um-
brales aplicables no estaban sujetos a procedimientos ni sanciones penales.
Se plante6 si uno de esos actos de infraccion constituia “falsificacion dolo-
sa de marcas de fabrica o de comercio” o “pirateria lesiva del DA a escala
comercial” en el sentido de la primera frase del art. 61 y sefial6 que la obli-
gacion contenida en esta disposicién tenia minimo cuatro limitaciones que
definian su alcance y no eran excepciones.*”” Las limitaciones eran:

*  Primera. La obligacion se aplicaba a las marcas de fabrica o de
comercio y al DA, y no a todos los DPI abarcados por el Acuerdo
sobre los ADPIC. La cuarta frase del art. 61 daba a los miem-
bros la posibilidad de tipificar penalmente otras infracciones de DPI,
cuando se cometieran con dolo y a escala comercial, pero no era
una obligacion a pesar de la posible gravedad de tales infracciones.

*  Segunda. La obligacion se aplicaba a la falsificacion y la pirateria,
y no a todas las infracciones de las marcas de fabrica o de comercio
y del DA. Esta limitacién, como la primera, indicaba una inten-
cion de reducir el alcance de la obligacion.*”® Las expresiones “fal-
sificacién de marcas de fabrica o de comercio” y “pirateria lesiva
del DA’ no estaban definidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, eran
diferentes de los conceptos de “infraccion de una marca de fabrica
o de comercio” e “infraccién del DA”.*”7 Eran similares a las expre-

473 Los miembros se asegurardn de que en su legislaciéon nacional se establezcan procedi-
mientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en
la presente Parte que permitan la adopciéon de medidas eficaces contra cualquier accion
infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con
inclusion de recursos agiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un
medio eficaz de disuasion de nuevas infracciones.

414DS362. Informe del GE, parr. 7.503 a parr. 7.505.

475 Ibidem, parr. 7.517 y parr. 7.518.

476 De hecho, las actas de la negociacion del Acuerdo sobre los ADPIC confirmaban que en
el proyecto de disposicién sobre procedimientos penales se consider6 la expresion “infrac-
ci6n de una marca de fabrica o de comercio o de un DA’ a escala comercial, pero finalmente
fue rechazada. DS362. Informe del GE, parr. 7.519.

Y17 DS362. Informe del GE, parr. 7.520.
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siones “mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas”
y “mercancias pirata que lesionan el DA”, definidas a los fines del
Acuerdo sobre los ADPIC, en su “nota 14”:

Para los fines del presente Acuerdo:

a) Se entendera por “mercancias de marca de fabrica o de comercio
falsificadas” cualesquiera mercancias, incluido su embalaje, que
lleven apuesta sin autorizaciéon una marca de fabrica o de comer-
cio idéntica a la marca validamente registrada para tales mercan-
cias, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa
marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la
marca de que se trate otorga la legislacion del pais de importacion;

b) Se entendera por “mercancias pirata que lesionan el derecho de
autor” cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular
del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en
el pais de produccién y que se realicen directa o indirectamente
a partir de un articulo cuando la realizacion de esa copia habria
constituido infracciéon del derecho de autor o de un derecho co-
nexo en virtud de la legislacion del pais de importacion.

Los términos utilizados en la primera frase del art. 61 denotaban clases de
actos o actividades, mientras que los términos utilizados en la “nota 14” s6lo
denotaban clases de mercancias. Esto reflejaba el hecho de que el art. 61,
regulaba la observancia penal frente a los actos de infraccién, mientras que
la Secc. 4 de la Parte III (en donde se utilizan los términos definidos en la
“nota 14”) regulaba la observancia en la frontera frente a las mercancias in-
fractoras.*’®

Las definiciones de la “nota 14” hacian referencia a la legislacion del pais
de “importacion”, mientras que el art. 61, se referia a la legislacion del miem-
bro al que se aplicaba la obligacion (la legislacion del miembro en el que tenia
lugar la infraccion). E1 GE consideré que las definiciones de la “nota 14” eran
pertinentes para interpretar los términos del art. 61.

e La tercera indicaba en la version inglesa la palabra wilful (dolosa)
que precedia a las palabras: falsificacion de marcas de fabrica o de

478 Ibidem, parr. 7.521.
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comercio o de pirateria lesiva del DA.*" Esa palabra funcionaba
como un calificativo que indicaba que ni la falsificacién de marcas
de fabrica o de comercio ni la pirateria lesiva del DA estaban su-
jetas a la obligacion que figuraba en la primera frase del art. 61, a
menos que fueran “dolosas” (intencion del infractor, reflejaba el
caracter penal del procedimiento de observancia en cuestion). No
habia obligacion alguna de establecer sanciones para las infraccio-
nes cometidas sin la necesaria intencion.

* La cuarta, recogia la primera frase del art. 61 que indicaba la ex-
presion “a escala comercial” que seguia a las palabras “falsificacion
[...] de marcas de fabrica o de comercio o [...] pirateria lesiva del
derecho de autor”. Aligual que la palabra wilful en la version ingle-
sa, esa expresion parecia calificar tanto la “falsificaciéon de marcas
de fabrica o de comercio” como la “pirateria lesiva del DA”. La
limitacion a los casos que se producian a escala comercial, como
a los casos de dolo, contrastaba con todas las demas obligaciones
especificas sobre observancia previstas en la Parte III del Acuerdo

sobre los ADPIC.*

La principal cuestiéon interpretativa objeto de esta DS era el sentido de la
frase “a escala comercial”, que funcionaba en el contexto como calificativo,
indicando que la falsificacion dolosa de marcas de fabrica o de comercio o la
pirateria lesiva del DA estaban incluidas en el alcance de la obligacion siem-
pre que también se satisficiera la condicion de que fueran “a escala comer-
cial”. Por consiguiente, determinados actos de falsificaciéon dolosa de marcas
de fabrica o de comercio o de pirateria lesiva del DA estaban excluidos del
alcance de la primera frase del art. 61.%!

A pesar de que la falsificacién de marcas de fabrica o de comercio y la
pirateria lesiva del DA infringian los derechos de los titulares de derechos,
y de su posible gravedad. Las calificaciones de dolo y “escala comercial” in-
dicaban que el art. 61 no exigia a los miembros que establecieran procedi-
mientos y sanciones penales para la falsificacion y la pirateria per se a menos
que éstas cumplieran determinados criterios adicionales.*®

479 Trademark counterfeiting or copyright piracy. DS362. Informe del GE, pérr. 7.523.
80 DS362. Informe del GE, parr. 7.524.

481 Ibidem, parr. 7.525.

482 Ibidem, parr. 7.526.
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Ast lo pone de manifiesto la cuarta frase del art. 61, que permite a los
miembros prever la aplicacion de procedimientos y sanciones penales en
otros casos de infracciéon, “en particular” cuando se cometa con dolo y a es-
cala comercial como un subconjunto de casos de infraccion, que comprendia
los casos mas graves. Por consiguiente, el texto del art. 61 indicaba que no
debia suponerse que la naturaleza de la falsificacion y la pirateria per se era
tal que los miembros estaban obligados a prever la aplicacion de procedi-
mientos y sanciones penales.

La naturaleza de la obligacion, contendida en la primera frase del art.
61, era una norma minima, asi lo confirmaban las palabras “al menos” con-
tenidas en ¢l y de manera mas general, la segunda frase del parr. 1 del art.
1. Los miembros podian tipificar como delito otros actos de falsificacion de
marcas de fabrica o de comercio, de pirateria lesiva del DA, de infraccion
de marcas de fabrica o de comercio y del DA, y de infraccién de otros DPI,
como las patentes. Muchos asi lo hacen, pero el Acuerdo sobre los ADPIC
no lo establecia como obligacion.*®

Uno era el trato que se daba a la falsificacion dolosa de marcas de fa-
brica o de comercio y la pirateria lesiva del DA a escala comercial (Parte I11
del Acuerdo sobre los ADPIC) y otro el que se daba a las demas infraccio-
nes de los DPI. Solo las primeras estaban sujetas a una obligacion relativa
a procedimientos y sanciones penales porque eran actos de infracciéon mas
flagrantes y notorios."™*

El art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC era tinico entre los acuerdos in-
ternacionales sobre PI, porque ninguno de ellos establecia una norma mini-
ma especifica para los procedimientos de observancia penales, en parte por
el hecho de que los DPI eran derechos privados, como se reconocia en el
cuarto considerando de su Preambulo. Por el contrario, los procedimientos
penales estaban concebidos a sancionar actos que transgredian los valores
de la sociedad. En este contexto, el GE examiné el sentido corriente de las
palabras “a escala comercial”.*®

La expresion “a escala comercial”. Las partes adoptaron enfoques dife-
rentes para interpretar esta expresion, el GE los examiné uno por uno, en
su sentido corriente, su contexto, objeto y fin del Acuerdo de los ADPIC,

483 Parr. 1 del art. 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. [...] Los miembros podran prever en su
legislaciéon, aunque no estaran obligados a ello, una protecciéon mas amplia que la exigida
por el presente Acuerdo, a condicién de que tal proteccién no infrinja las disposiciones del
mismo |[...]. DS362. Informe del GE, parr. 7.512 y parr. 7.527.

18+ DS362. Informe del GE, parr. 7.528.

485 Ihidem, parr. 7.529 al parr. 7.531.
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segan la prdctica ulteriormente seguida y conforme a los medios de interpretacion com-
plementarios. Se empez6 por el enfoque del reclamante y luego por el del
demandado.

Enfoque del “reclamante”: sentido corriente, contexto, objeto y fin del Acuerdo de los
ADPIC. Los EUA sostuvieron*® que quienes participaran en actividades co-
merciales para obtener una “ganancia financiera” en el mercado, estaban,
por definicién, operando a escala comercial. Anadieron dos precisiones a
su posicion inicial:

[...] un infractor dedicado seriamente'® a la biisqueda de un beneficio financie-
ro en el mercado actiia necesariamente a una “escala” que es “comercial” y
por tanto esta comprendido en el sentido corriente del término; y
[...] la “escala comercial” ciertamente se extiende a quienes se dedican ge-
nuinamente a actividades comerciales para obtener un beneficio financiero.

El enfoque de los EUA fue entendido por el GE respecto a que “escala co-
mercial” incluia basicamente todo lo que era “comercial”, a excepcion de
algunas actividades insignificantes o de mimimis. A la palabra “escala” se le
restaba importancia hasta un punto en que perdia la significaciéon que los
negociadores quisieron darle, que hacia referencia a las dimensiones.**

Fvaluacion del GE de la frase “escala comercial”. El GE evalud la frase, inter-
pretando las palabras que la componian.

e FEscala. El sentido corriente de la palabra “escala” se defini6 como:
magnitud o medida relativa; grado, proporcion. Frecuentemente
en expresiones como a gran, a enorme, a pequeiia, etc.”™ Esta defini-
ci6n incluia tanto el concepto de cantidad, en términos de magnitud
o medida, como el concepto de relatividad y ambos se combinan
en las nociones de grado y proporcion. Por consiguiente, una “esca-

486 Ihidem, parr. 7.530, parr. 7.546 y parr. 7.549.

87 Los EUA emplearon las palabras seriamente o genuinamente para subrayar que los in-
fractores de los DPI debian realmente dedicarse a la bisqueda de un beneficio financiero
mediante actividades comerciales no insignificantes en el mercado, por oposicioén, por ejem-
plo, a una intervencién aislada y de caracter limitado en el mercado. Que un infractor se
dedique seriamente o genuinamente a actividades comerciales dependera de los hechos y las
circunstancias de la actividad. DS362. Informe del GE, parr. 7.550.

188 DS362. Informe del GE, parr. 7.551 y parr. 7.557.

489 Relative magnitude or extent; degree, proportion. Freq. in on a grand, lavish, small, efc. scale.
DS362. Informe del GE, parr. 7.532 y parr. 7.533. Esta definicién no plante6 controversia
entre las partes.
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la” particular comparaba determinadas cosas o acciones en tér-
minos de sus dimensiones. Algunas cosas o acciones serian de las
dimensiones pertinentes y otras no.

e Comercial. Las dimensiones pertinentes quedaban indicadas por la
palabra “comercial”. El sentido corriente de commercial (comercial)
podia definirse de varias maneras, entre las que se sefialaron las
siguientes: 1. dedicado al comercio; perteneciente o relativo al co-
mercio* y 2. interesado en el rendimiento financiero mas que en
consideraciones artisticas; probablemente rentables; considerado
una mera cuestiéon de negocios.*"!

El GE considerdé que la definicién “1. dedicado al comercio; perteneciente
o relativo al comercio” era pertinente, porque incluia el término commerce
(comercio) que, a su vez, podia definirse como: compra y venta; intercam-
bio de mercancias o servicios, especialmente a gran escala.*™ Esta definicion
integrada a su vez en la definicién de “comercial” daba como resultado que
“comercial” significara, basicamente, dedicado a la compra y venta, o perte-
neciente o relativo a la compra y venta.

Combinacién de escala y comercial. La combinaciéon de la definicion amplia-
da de “comercial” y la de “escala” daria como resultado un sentido en tér-
minos de una magnitud o medida relativa de quienes se dedican a la com-
pray venta, o una magnitud o medida relativa de lo que es perteneciente o
relativo a la compra y venta. Esto creaba un vinculo con el mercado comer-
cial. Sin embargo, la combinaciéon presentaba un problema: la escala era un
concepto cuantitativo, mientras que lo comercial era algo cualitativo, en el
sentido de que se referia a la naturaleza de determinados actos.*”

Algunos actos eran de hecho comerciales, mientras que otros no lo eran.
Cualquier acto de venta podia describirse como “comercial” en un sentido
basico, independientemente de sus dimensiones o de su valor. Si “comercial”
se interpretaba simplemente como un término cualitativo, referente a todos
los actos pertenecientes o relativos al comercio, ello suponia interpretar que
la palabra “escala” no formaba parte del texto.

199 Engaged in commerce; of, pertaining to, or bearing on commerce DS362. Informe del GE, parr. 7.534.
1 Interested in financial return rather than artistry; likely to make a profit; regarded as a mere matter of
business DS362. Informe del GE, parr. 7.534.

¥2DS362. Informe del GE, péarr. 7.534, parr. 7.535 y parr. 7.538, buping and selling; the exchange
of merchandise or services, esp. on a large scale.

193 DS362. Informe del GE, parr. 7.536.
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Los actos a escala comercial serian simplemente actos comerciales. La
frase “a escala comercial” significaria simplemente “comercial”. Esta inter-
pretacion no daba sentido a todos los términos utilizados en el tratado. No
habia en ninguna parte de Acuerdo sobre los ADPIC, otros usos de la pa-
labra “escala”, s6lo la contemplaban las frases primera y cuarta del art. 61.
Sin embargo, si se utilizaba frecuentemente la palabra “comercial” acom-
panada de muchos otros sustantivos.***

Contexto de la expresion conforme al objeto y fin del Acuerdo de las ADPIC. La
palabra “comercial” también figuraba en otros acuerdos internacionales
como el Convenio de Paris (1967),* el Convenio de Berna,* el Tratado so-
bre la PI respecto de los Circuitos Integrados.*” Su contexto mostr6 que los
negociadores calificaron determinadas actividades como “comerciales””® y
varios sustantivos,*”® como “comerciales” o “no comerciales”.

Lo negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC podrian haber acordado
que la obligacién que figuraba en la primera frase del art. 61 se aplicaria a
casos de falsificacién de marcas de fabrica o de comercio o de pirateria lesi-
va del DA que fuesen dolosas y “comerciales” y con ello se habrian incluido
todas las actividades encaminadas a lograr un beneficio o rentabilidad eco-
noémicos. Sin embargo, no lo acordaron. En su lugar acordaron utilizar la
frase: “a escala comercial”.”"

La eleccion de la palabra “escala” era una decision deliberada, y debia
darsele el peso debido en la interpretacion. “Escala” denotaba una dimen-
sion relativa y reflejaba la intencion de los negociadores de que la limitacion
de la obligacién que figuraba en la primera frase de este articulo dependie-
se de la dimensién de los actos de falsificacion y pirateria. Por consiguiente,

#9% L os otros usos de la palabra “comercial” incluian “arrendamiento comercial”, “fines co-
merciales”, “explotacion comercial”, “términos comerciales”, “uso publico no comercial”,
“primera explotaciéon comercial”, “usos comerciales honestos”, “valor comercial”, “uso co-
mercial desleal”, “que no tengan caracter comercial” e “intereses comerciales legitimos”.
DS362. Informe del GE, parr. 7.539.

495 Incluyen usos de la palabra en la frase “establecimiento industrial o comercial” (en sin-
gular o en plural) y en las frases “actividad industrial o comercial” y “materia industrial o
comercial”.

496 Incluyen en inglés la frase any commercial purpose (fines de lucro).

497 Incluyen las frases “comercialmente explotado” y “explote comercialmente en forma
ordinaria”.

498 Como el arrendamiento, la explotacién vy el uso.

499 Como “términos”, “valor”, “carcter” e “intereses”. DS362. Informe del GE, parr. 7.540.
00 Las actas de las negociaciones mostraban que en un principio se sugiri6 esa formulacion.

Sugerencia de los EUA. DS362. Informe del GE, parr. 7.541 y parr. 7.542.
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aunque “comercial” fuera un término cualitativo, seria un error interpre-
tarlo tinicamente desde ese angulo. En este contexto debia indicar una can-
tidad.”"!

Un examen de los usos de la palabra “comercial” en el Acuerdo sobre
los ADPIC indic6 que: 1) vinculd con el mercado a diversas actividades, y
no simplemente la venta, 2) no cabia suponer que las actividades “comer-
ciales” se realizaban a una escala mayor que otras. La caracteristica distin-
tiva de una actividad comercial era que se llevara a cabo para obtener un
beneficio y 3) el art. 61 utilizaba “comercial” para calificar una nociéon de
dimensién.””

En opinién del GE,*” la combinaciéon de la definicién basica de “co-
mercial” y la de “escala” podia conciliarse con el contexto del art. 61, si
se considerara no s6lo de acuerdo con la naturaleza de una actividad, sino
también en términos de dimensiones relativas, como punto de referencia en
el mercado. Como no habia ningtn otro calificativo ademas de “comercial”,
ese punto de referencia debia ser lo que “comercial” connotaba tipicamente
o usualmente.

En términos cuantitativos, el punto de referencia seria la magnitud o medida
en la que la participacion en el comercio, o las actividades pertenecientes o
relativas al comercio, se llevaran a cabo tipica o usualmente; en otras palabras:
la magnitud o medida de la actividad comercial tipica o usual.

El articulo indefinido “a” (en Inglés) de la frase “a escala comercial” se
referia a mas de una magnitud o medida de actividad comercial tipica o
usual que variaria en los diferentes “casos” de falsificacién y pirateria a los
que se aplicara la obligacion. Lo que era tipico o usual variaba en funciéon
del tipo de comercio de que se tratara.’”* Interpretacion definitiva del GE.

El GE explic6™ que el art. 61 se referfa a la dimensién (escala) cali-
ficada Gnicamente por la palabra “comercial”. Esto indicaba que los ne-
gociadores pretendieron referirse a algo diferente de de minimis, que era lo
que se establecia en el art. 60, también indicaba que los negociadores no

S01DS362. Informe del GE, parr. 7.543.

302 Ihidem, parr. 7.544.

503 Ibidem, parr. 7.545.

504 T as partes y algunos terceros (el Brasil, México, Corea, el Canadd y las CE) intentaron
dar el sentido adecuado a los conceptos de “comercio” y “escala” de diversas maneras. Se
pueden consultar todas las opiniones en: DS362. Informe del GE, parr. 7.546 al parr. 7.556.
505DS362. Informe del GE, parr. 7.553.

506 E] art. 60 definia las infracciones insignificantes en términos de volumen (pequefias can-
tidades), caracter (que no tengan caracter comercial) y circunstancias (que formen parte del
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equipararon lo pequeno con lo no comercial, lo que confirmaba que una
escala “comercial” no era necesariamente una escala pequena ni grande.
Si los negociadores hubiesen querido excluir sélo las infracciones de minimis
de la norma minima del art. 61, tenian un modelo en el art. 60, o podrian
haber utilizado palabras como “excepto para uso limitado o personal”. Sin
embargo, no lo hicieron.

Enfoque del “demandado”: sentido corriente, contexto, objeto y fin del Acuerdo de los
ADPIC. China sostuvo que las palabras “a escala comercial” debian inter-
pretarse como un solo término. EI GE observo que la regla general de in-
terpretacion de los tratados del art. 31 de la Convencion de Viena se referia,
en su parr. 1, al sentido corriente que hubiera de atribuirse a los términos
del tratado en el contexto de éstos y que cuando los términos se componian
de una tnica palabra, o de palabras que de ordinario se utilizaban juntas, el
intérprete del tratado debia remitirse al sentido corriente de esa tGnica pala-
bra, o de cada palabra en el contexto particular de cada una de las demas.””’

El GE siguié el enfoque del Organo de Apelacion en el asunto CE-Tro-
zos de pollo®®® en el que se observo que los diccionarios ofrecian un punto de
partida ttil para el analisis del sentido corriente de una expresion de un tra-
tado, pero no eran necesariamente determinantes. El sentido corriente de
una expresion de un tratado tenia que establecerse segin las circunstancias
propias de cada caso. Un aspecto importante era que el sentido corriente de
un término de un tratado debia verse a la luz de la intencion de las partes
segin se expresara en las palabras que utilizaron a la luz de las circunstan-
cias que las rodeaban.

La expresion “a escala comercial” habia sido utilizada en un contexto
de PI en diversas leyes de patentes de muchos paises, mucho antes de la ne-
gociacion del Acuerdo sobre los ADPIC. También, en el contexto del Co-
mité de Expertos de la OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificacion
y la pirateria en 1988, respecto, de la falsificacién de marcas de fabrica o de
comercio y la pirateria lesiva del DA (época en que tuvo lugar la primera
parte de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC), en el proyecto de
Disposiciones Tipo para Leyes Nacionales recogido en un Memorandum
elaborado por la Oficina Internacional de la OMPIL.>"

equipaje personal de los viajeros o se envien en pequefias partidas).
S07DS362. Informe del GE, parr. 7.557 y parr. 7.558.

508 Ihidem, parr. 7.559.

509 Ibidem, parr. 7.561 y parr. 7.562.
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El GE consider6™ que las palabras “comercial” y “escala” ofrecian
un contexto importante para el sentido corriente que cada una tenia en re-
lacién con la otra cuando se utilizaban conjuntamente, como sucedia en la
primera frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

1 que la frase “a escala comercial” se referia a “una mag-
nitud significativa de actividad infractora”. Se refirié a cuatro usos aislados
de esta frase, dispersos a lo largo de un periodo de 40 afnos: uno en la Con-
ferencia de La Habana de los afos 1947-1948, otro en una reunién del
Conscjo del GATT de 1985, y dos en la legislacion nacional estadounidense
sobre el desarrollo de energias alternativas y a partir de estos usos, postulo
una interpretaciéon que sugiriera una actividad a escala industrial.

El GE consider6® que esta interpretacion estaba predeterminada por
el contexto de los usos que habia seleccionado China, que se referian a ac-
tividades a escala comercial a nivel industrial. Esto no era pertinente en el
contexto del art. 61, que se aplicaba a actos de infraccién de derechos indi-
viduales (productos individuales).

China adujo que la observacion explicativa que acompanaba al proyec-
to de Disposiciones Tipo era un ejemplo de uso corriente de la expresion
“escala comercial”, pero el GE senal6d que esta expresion en la observacion
explicativa no pretendia ser una definiciéon, ademas de que habia sido con-
trovertida, esto fue confirmado por el informe del Comité de Expertos de la
OMPI sobre medidas de lucha contra la falsificacion y la pirateria de abril
de 1988. Por consiguiente, no era un ejemplo de uso corriente. Ademas de
que el proyecto de Disposiciones Tipo nunca se aprob6.”"

China aporté otros ejemplos de usos corrientes de la frase “escala co-
mercial” por ejemplo, de comunicados de prensa de empresas, materiales
presentados a la Comision de Bolsa y Valores de los EUA y solicitudes de
patente. Entre las pruebas habia ejemplos de usos de esta expresion acom-
pafiada de sustantivos como: “fabricacion”, “producciéon”, que se referian a
actos que podian constituir falsificacion de marcas de fabrica o de comercio
y pirateria lesiva del DA. Otros sustantivos como, “instalaciéon”, “proce-

’

sos”, “reactor”, “composiciéon” y “cultivo”, “manufactura” y “utilizacién”,

China sostuvo

510 Ibidem, parr. 7.563.

SU Ibidem, parr. 7.564.

512 Ibidem, parr. 7.565.

S13DS362. Informe del GE, parr. 7.566 y parr. 7.567. No era adecuado elegir una observacion
explicativa que lo acompanaba y elevarla a la condicion de interpretacion correcta del texto
de un tratado que se negocié en otro foro y que finalmente fue aprobado.
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confirmaron que la frase podia utilizarse en diferentes contextos como un
término Gnico.”'*

Una simple busqueda en las bases de datos en linea del Tratado de
Cooperacion en materia de Patentes, la Oficina de Patentes y Marcas de los
EUA y la Oficina Europea de Patentes revelaron que numerosas solicitudes
de patente utilizaban esta frase, pero las definiciones variaban mucho vy se-
gun la invencién reivindicada en la solicitud.”"”

El GE consider$®'® que dada la variedad de los contextos en los que se
utilizaba la expresion “a escala comercial” o “escala comercial”, indicaban
que cada una de las palabras que la componian proporcionaba un contexto
importante para la interpretaciéon de la otra cuando se utilizaban conjun-
tamente. Su sentido combinado variaba mucho de acuerdo con el contexto
en que se encontraban. La falta de precision era evidente. Ninguno de esos
usos se referia a actividades que eran simplemente comerciales. Se utiliza-
ban para distinguir determinadas actividades que no alcanzaban un punto
de referencia en el mercado desde el punto de vista de lo que era tipico. El
punto de referencia exacto en cada caso dependia del producto y del mer-
cado a los que se referia la frase.

Interpretacion definitiva del GE. A la luz de la evaluacion y las pruebas, el
GE constato e interpret6®'’ que: una “escala comercial” era la magnitud o
la medida de la actividad comercial tipica o usual. Por consiguiente, la fal-
sificacion o la pirateria “a escala comercial” se referian a la falsificacion o
la pirateria realizadas con la magnitud o la medida de la actividad comer-
cial tipica o usual con respecto a un producto determinado en un mercado
determinado. Esto altimo (lo que esta en negritas) constituia un punto de
referencia para valorar la obligacién contenida en la primera frase del art.
61. Lo que constituia una escala comercial para la falsificacion o la pirate-
ria de un producto particular en un mercado particular dependeria de la
magnitud o la medida que fuera tipica o usual con respecto a ese producto
en ese mercado, que podia ser pequefia o grande. La magnitud o la medida
de la actividad comercial tipica o usual se relacionaba, a largo plazo, con la
rentabilidad.

El GE observo™® que lo que era tipico o usual en el comercio era un
concepto flexible. El contexto inmediato en la segunda frase del art. 61,

S14DS362. Informe del GE, parr. 7.569 al parr. 7.572.
515 Ibidem, parr. 7.573.

516 Ihidem, parr. 7.576.

SI7 Ibidem, parr. 7.545 y parr. 7.577.

518 Ibidem, parr. 7.578.
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relacionada con su primera frase, se referia a conceptos analogamente flexi-
bles de “disuasorio” y “gravedad correspondiente”. Ni esos términos ni “es-
cala comercial” eran precisos, sino que todos ellos dependian de las circuns-
tancias, que variaban en funcion de las diversas formas del comercio y de la
falsificacion y la pirateria a las que se aplicaban esas obligaciones.

Prdctica ulteriormente seguida. Como “practica ulteriormente seguida” Chi-
na se refiri6 a un material que comprendia las politicas de observancia de
dos autoridades de dos miembros de la OMC: 1) un proyecto de Directiva y
2) varios acuerdos de libre comercio celebrados por los EUA. El GE exami-
no el material y considerd que no tenian alcance suficiente para constituir
una pauta comun, concordante y coherente de actos o declaraciones. No
los consider6 una practica seguida ulteriormente a los efectos de esta inter-
pretacion.’'?

Medios de interpretacion complementarios. China sostuvo que el proyecto de
Disposiciones Tipo del Comité de Expertos de la OMPI sobre medidas de
lucha contra la falsificacion y la pirateria®® (comentado en parrafos anterio-
res) incluia una definicion que habia servido de base para debatir la expre-
sion “a escala comercial” cuando se habia negociado el Acuerdo sobre los
ADPIC, pero el GE le record6 a China que la observacion explicativa que
acompafaba al proyecto, no representaba la intenciéon comun del Comité
de Expertos y de los participantes en las negociaciones. Ademas de que el
proyecto no se concluy6.”!

Durante la labor del Comité de Expertos de la OMPI se present6d una
propuesta por las CFE para las negociaciones sobre la observancia de los DPI
relacionados con el comercio que contenia un proyecto de disposicion sobre
procedimientos y sanciones penales® que tenia una gran similitud con las
frases primera, segunda y cuarta del art. 61. Fue la primera propuesta que
utilizo la expresion “a escala comercial”, pero habia diferencias entre el
proyecto de Disposiciones Tipo,’* la propuesta de las CE y los términos del

519 Ibidem, parr. 7.579 al parr. 7.581.

920 El proyecto de Disposiciones Tipo aparecia mencionado en las actas de las negociaciones
sobre los ADPIC de mayo de 1988 y agosto de 1988, en el contexto de un debate sobre el
alcance de un marco sobre el comercio de mercancias falsificadas (que no llegd a concluirse).
21 DS362. Informe del GE, pérr. 7.582, parr. 7.585 y parr. 7.586.

522 Presentada al Grupo de Negociacion sobre los ADPIC en mayo de 1989.

523 Incluia la frase “a escala comercial” dentro de los conceptos de “falsificacion” y “pirate-
ria. La observacion explicativa del proyecto de Disposiciones Tipo se limitaba al acto de la
fabricacion, mientras que el art. 61 abarcaba el abanico de actos de falsificacién y pirateria.
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art. 61°** Las actas de las negociaciones sobre los ADPIC no revelaron un
debate sobre el sentido de la frase “a escala comercial”.”®

Por consiguiente, el GE no consider6™® que la observacion explicativa
que acompaiiaba al proyecto de Disposiciones Tipo arrojara luz mas alla de
lo ya indicado, sobre las intenciones con las que los negociadores del Acuer-
do sobre los ADPIC utilizaron la expresion “escala comercial”.

Pdrr. 5 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. China sostuvo®® que el parr.
5 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC manifestaba que ninguna de las
disposiciones en materia de observancia podia interpretarse en el sentido
de que obligara a los miembros a establecer umbrales de baja escala —y,
en consecuencia, de grandes recursos— para la tipificacion penal de las in-
fracciones de la PI. Los EUA no alegaron®® que China estuviera obligada
al enjuiciamiento penal de todos los actos de falsificacion y pirateria com-
prendidos en el alcance de la primera frase del art. 61. El parr. 5 del art. 41
dispone:**

Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligaciéon de
instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propie-
dad intelectual distinto del ya existente para la aplicacion 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 obliga-
cién alguna con respecto a la distribucion de los recursos entre los medios
destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y
los destinados a la observancia de la legislacion en general.

El GE consider6™ que esta disposicién era importante para el equilibrio
general de derechos y obligaciones de la Parte III del Acuerdo sobre los AD-
PIC. Las dos frases que lo forman se aplican a la parte en la que esta incluido
el art. 61.

24 Utilizaba la frase “a escala comercial” para calificar los conceptos de “falsificaciéon dolosa
de marcas de fabrica o de comercio o de pirateria lesiva del DA’. DS362. Informe del GE, parr.
7.588.

325 DS362. Informe del GE, parr. 7.589.
526 Ihidem, parr. 7.590.
527 Ibidem, parr. 7.591.
528 Ihidem, parr. 7.592.
529 Ibidem, parr. 7.593.
330 Ibidem, parr. 7.594.
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*  Primera frase. China contaba con organismos administrativos de-
dicados a la observancia de la PI separados de sus organismos de
aplicacion de la legislacion en general. No tenia ninguna obliga-
ci6n de instaurar un sistema judicial separado para la observancia
de los DPL.>*!

* Segunda frase. Se refiere a la distribucion de los recursos desti-
nados a lograr la observancia. A juicio del GE, esto cumplia una
importante funcion en relacion con el art. 41, en particular su parr.
1’y en el ejercicio efectivo de las facultades de imposicion de los
DPI que corresponden a toda la Parte III. Sin embargo, las consta-
taciones del GE acerca de la primera frase del art. 61 se limitaban
a la determinacion de los actos de infraccion que debian tipificarse
como delitos, y no de los que debian dar lugar a enjuiciamiento.

El GE confirmé que no habia hecho constataciones sobre ningtn deber de
enjuiciar. China pidié al GE, tomara nota de que su legislaciéon penal per-
mitia la accion privada para el enjuiciamiento por ciertos delitos y especuld
que la tipificacién de un delito con un umbral demasiado bajo “podria desen-
cadenar un gran volumen de acciones de observancia privadas imponiendo
una carga considerable al sistema judicial”. El GE confirmé su interpreta-
ci6on de la frase “a escala comercial” expuesta en parrafos anteriores.”®

Conformidad de las medidas en litigio con las normas aplicables respecto del nivel de
los umbrales. En razon de las constataciones de la interpretacion de las frases
“falsificacion dolosa de marcas de fabrica o de comercio o pirateria lesiva
del DA” “a escala comercial”, en especial de “escala comercial” (art. 61), el
GE recordd, que se trataba de una norma relativa, que variaba al aplicarse
a distintas situaciones facticas, lo que variaba era la norma de la obligacién
establecida por el tratado, y no necesariamente los medios a través de los
cuales los miembros optaran por aplicar esa norma. Era confirmado por la
tercera frase del parr. 1 del art. 1 del Acuerdo sobre los ADPIC: “Los miem-
bros podran establecer libremente el método adecuado para aplicar las dis-
posiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y practica
juridicos”. Esta disposicién confirmé que el Acuerdo sobre los ADPIC no
imponia formas determinadas para las disposiciones legales.”*

331 Ibidem, parr. 7.595.
532 Ibidem, parr. 7.596.
933 Ibidem, parr. 7.598 y parr. 7.599.
3% Ibidem, parr. 7.600 al parr. 7.602.
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Mientras un miembro efectivamente estableciera procedimientos y san-
ciones penales para los casos de falsificacion dolosa de marcas de fabrica o
de comercio o pirateria lesiva del DA a escala comercial, habria cumplido
esa obligacion. Si se alegaba que el método de aplicacion no los establecia
para tales casos, esa alegacion debia ser acreditada con pruebas. El GE
evaluo si las pruebas demostraban que China no establecia procedimientos
y sanciones penales para cualquier caso de esa indole y comenz6®® la eva-
luacion de las dos vertientes de la alegacion de los EUA, como se explica:

*  Respecto de la primera, los EUA impugnaron los nweles en que
estaban fijados determinados umbrales, es decir el nivel de una
serie de umbrales numéricos en relaciéon con una norma relati-
va, y demostrar que los niveles eran superiores a esa norma en su
aplicacion a determinadas situaciones facticas. Esto exigia pruebas
cuantitativas.

*  Respecto de la segunda, los EUA impugnan los factores que se tenian
en cuenta en los umbrales penales. Esto exigia pruebas cualitativas.

Respecto de la primera vertiente.”™ Las partes acordaron que: a) la norma de “a

escala comercial” variaria segin el producto y el mercado, y b) la conformi-

dad de los umbrales penales fijados con esa norma “a escala comercial” debia
evaluarse con referencia al mercado de China, es decir total o principalmente
en relacion con el mercado del pais demandado.

En este sentido, el GE, examiné las condiciones especificas vigentes del
mercado de China para evaluar si las medidas en litigio, que eximian de
responsabilidad a ciertos actos de infracciéon, se ajustaban o no a la nor-
ma relativa del art. 61, fijada en términos de lo que constituia una “escala
comercial”, que variaria, no s6lo segun el mercado, sino también segin el
producto dentro de un mismo mercado.

Los umbrales penales fijaban niveles que excluian determinadas acti-
vidades comerciales de los procedimientos y sanciones penales a algunos
casos de falsificacion dolosa de marcas de fabrica o de comercio y de pirate-
ria lesiva del DA. Los EUA se apoyaron, en el texto de las propias medidas
que establecian esos umbrales. El GE, examin6 las medidas y efectivamente
excluian a ciertas actividades comerciales de los procedimientos y sanciones
penales. Por ejemplo:

935 Ibidem, parr. 7.603.
336 Ibidem, parr. 7.604 al parr. 7.610.
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¢ Algunos de los umbrales penales estaban fijados en términos de
una actividad comercial, como el “volumen de las actividades co-
merciales ilegales” y las “ganancias ilegales™*® pero sobre la tni-
ca base de la formulacion de sus términos el GE no pudo distinguir,
los actos que, en el mercado de China, eran de escala comercial de
los que no lo eran.

*  Ciertos umbrales estaban fijados en términos monetarios, que osci-

laban entre 20.000 yuan de beneficios y 50.000 yuan del volumen
de negocio o ventas. Los términos no indicaban lo que estas canti-
dades representaban en comparacion con un punto de referencia
comercial pertinente en China.
Cada una de estas sumas representaba volimenes diversos de mer-
cancias segun el precio de éstas. Debia tenerse en cuenta el periodo
de tiempo durante el cual podian acumular las infracciones a los
efectos de alcanzar esos umbrales. Habia un umbral que no estaba
fijado en términos monetarios, sino en 500 5K ({3“copias”), por lo
que no se relacionaba con ningtin punto de referencia de mercado
pertinente en China.

Lo tnico concreto en estos ejemplos eran cantidades iguales o levemente
inferiores a las indicadas en las propias medidas, que en combinacién con
los umbrales monetarios y los factores empleados en los umbrales, demos-
traban las clases de actos para las cuales China no previa que se aplicaran
procedimientos y sanciones penales. Esos nimeros y factores, en si mismos,
no demostraban qué constituia una escala comercial para ningtn producto
ni en ningin mercado en China.’*

El GE pregunt6™* a ambas partes si la “escala comercial” variaba segiin
las caracteristicas de los mercados, los productos y los agentes que actuaban
en un mercado (qué relaciéon podia establecerse entre la “escala comercial” y
esas consideraciones? y ¢squé tipos de datos podrian ser pertinentes?

Los EUA afirmaron que el mercado de China, incluido el mercado
de muchos productos amparados por el DA y por marcas de fabrica o de
comercio, estaba fragmentado y se caracterizaba por una profusion de

337 Aquellas en que los productos infractores eran “fabricados, almacenados, transportados
o vendidos.

938 Se definian en términos de beneficios.

939 DS362. Informe del GE, parr. 7.611.

540 Ibidem, parr. 7.613.
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pequenos fabricantes, intermediarios y distribuidores y pequenos estableci-
mientos de venta a nivel minorista. Se ofrecieron las siguientes pruebas que
fueron examinadas por el GE:

»  Citas de articulos y una estadistica.*' E1 GE constaté que la informa-
cion contenida en estas pruebas era escasa y poco representativa
para demostrar el nivel que constituia una escala comercial respec-
to de cualquier producto en China.

»  Lstimacién del PIB de China. E1 GE consideré que el PIB por habi-
tante era un indicador digno de crédito de la renta nacional media,
pero no un indicador suficiente de la escala comercial, ya que se
calculaba usando como denominador a la poblacion total.”*

China sostuvo™ que los EUA debian presentar pruebas de que la legislacion
de China efectivamente excluia una categoria de infracciones que cumplian
el criterio de la “escala comercial”. Los ejemplos hipotéticos no eran una
prueba suficiente.

o Informe sobre denuncias, registros policiales y medidas penales consiguientes en
China. Destinado a demostrar que los umbrales penales creaban un
“refugio seguro” y de que en China se realizaban ventas al por me-
nor de cantidades importantes de productos infractores en niveles
que estaban por debajo de los umbrales de China. El GE observo
que la cuestion de si se realizaban o no ventas al por menor de pro-
ductos infractores por debajo de los umbrales no era concluyente
respecto de la alegacion. La primera frase del art. 61 no obligaba a

los miembros a establecer procedimientos y sanciones penales para

todos esos casos.”™*

5#1'1) Una cita de un breve articulo de un periédico estadounidense, el San Francisco Chronicle,
titulado 30,000-Store Wholesale Mall Keeps China Competitive; 2) Una estadistica citada de un
extracto de un informe de un servicio de consultoria en materia de gestion titulado The 2005
Global Retail Development Index; y 3) una cita tomada de un articulo de la revista Time titulado
In China, There’s Priceless, and for Everything Else, There’s Cash. DS362. Informe del GE, parr. 7.616
y parr. 7.617.

32 1DS362. Informe del GE, parr. 7.618 y parr. 7.619.

543 Ibidem, parr. 7.620.

S Informe, preparado en 2008 por una coalicién de asociaciones empresariales (Informe de

la CCA). DS362. Informe del GE, parr. 7.621 al parr. 7.623.
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El niimero total de las unidades confiscadas en muchos casos podia ser s6lo
una parte de una actividad comercial, o de una parte secundaria de ella. Los
datos sobre las confiscaciones revelaron la escala de la existencia de mercan-
cias infractoras, pero no indicaban la escala de cada operaciéon de venta al
por menor, ni lo que constituia una escala comercial respecto de tales produc-
tos en ese mercado, tampoco permitian deducir nada respecto de la escala
de las operaciones realizadas en los respectivos puntos de venta objeto de los
registros.

*  Censo Econdmico. China presentd’®” estadisticas oficiales extraidas de
su Censo Econdmico, que incluian cifras referentes a los ingresos
anuales medios de empresas pertenecientes a diversos sectores de
su actividad. El concepto de ingresos anuales parecia susceptible
de comparacion con el “volumen de las actividades comerciales
ilegales” definido en la Interpretacion Judicial No 19 [2004].

El GE observo™ que se trataba de estadisticas muy agregadas y que no se
referian a productos determinados, en funciéon de cada uno de los cuales el
criterio de “escala comercial” variaria necesariamente. Las estadisticas rela-
tivas a las unidades familiares de actividad individual dedicadas al comercio
minorista no abordaban la cuestion basica de st sus ventas al detalle eran o
no tipicas o usuales en China. En consecuencia, el GE no consider6 que esta
prueba bastara para formarse una idea acerca de si los umbrales del volu-
men de las actividades comerciales ilegales captaban o no la totalidad de la
falsificacion de marcas de fabrica y de comercio o la pirateria lesiva del DA a
escala comercial en China.

*  Otros articulos de prensa. Los EUA presentaron articulos de pren-
sa’* respecto del célculo de determinados umbrales.”* El GE los

5 DS362. Informe del GE, parr. 7.624.
546 Ibidem, parr. 7.625 y parr. 7.626.
47 Tienen titulos como los siguientes: Fake Pens Write Their Own Ticket”; ““Chasing copycals in a
tiger economy”; ““Hollywood takes on fake Chinese DVDs”; “Film not out yet on DVD? You can find it in
China” e “Inside China’s teeming world of fake goods. DS362. Informe del GE, parr. 7.627.

48 La mayoria de los articulos periodisticos eran publicaron en medios de difusién estadou-
nidenses u otros medios extranjeros en idioma inglés. No pretendian ser fuentes de infor-
macion fehacientes sobre los precios y los mercados de China. Cuatro articulos habian sido
tomados de fuentes chinas (1 de agencia Xinhuay 3 del periédico China Daily). Dos de ellos
estaban citados para demostrar la existencia de ciertos productos en China; en otro se incluia
una vaga declaracion de “conocedores del mercado” no identificados sobre la forma en que
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examind’* y observé que ninguno de ellos tenia corroboracion.
Aunque las publicaciones eran prestigiosas, la mayoria de los arti-
culos eran breves y se los citaba en relacién con declaraciones de
caracter general o informaciones casuales. Estaban formulados en
su mayoria en tono anecdoético, y algunos repetian observaciones
superficiales sobre el precio de productos falsos, declaraciones an6-
nimas o especulaciones.

El GE destaco la falta de datos pertinentes contenidos en los articulos. La
credibilidad y el peso de esas pruebas eran fundamentales y de importancia
decisiva para su labor. Por estas razones el GE no asigné ningan peso a estos
articulos y constatd que, si lo hiciera, la informacion contenida en ellos, era
inadecuada para demostrar lo que era tipico o usual en China a los efectos
de la obligacion impuesta. Al GE no le correspondia buscar en las pruebas
datos que los EUA no usaron para apoyar sus argumentos y se remiti6 al
informe del Organo de Apelacion del caso EUA-Juegos de azar para sustentar
su argumento:

Una acreditacion prima facie de las alegaciones tiene que basarse en ‘pruebas
» argumentos juridicos’ aportados por la parte reclamante con respecto a
cada uno de los elementos de la reclamacién. La parte reclamante no puede
limitarse a presentar pruebas y esperar que el GE extraiga de ellas el funda-
mento de una incompatibilidad con el régimen de la OMC. Tampoco puede
limitarse a invocar hechos sin relacionarlos con su argumentacion juridica.

Por lo anterior, el GE constat6é que los EUA no habian acreditado prima facie
sus argumentos respecto de la primera vertiente de su alegacion correspon-
diente a la primera frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.>°
Respecto de la segunda vertiente. “Otros indicios: pruecbas materiales”. Los
EUA alegaron que los umbrales de valor y volumen de China se vinculaban
con “productos acabados” vy, por consiguiente, desconocian otros indicios de
operaciones a escala comercial, como: la presencia de productos no acabados
y embalajes falsos. Su premisa afirmaba que los umbrales penales solo se

actuaban habitualmente los editores ilegales; y en el otro se citaba a un “entendido” para
indicar los precios maximos y minimos de un conjunto de productos piratas y auténticos.
Otra presunta “noticia reciente” no se atribuia a fuente alguna. DS362. Informe del GE, parr.
7.627 y parr. 7.628.

Y19 DS362. Informe del GE, parr. 7.628.

950 Ibidem, parr. 7.629 al parr. 7.632.
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centraban en los umbrales de actividades comerciales, copias y beneficios,
que soélo se alcanzaban contando productos acabados, pero no relacionaron
suficientemente su aseveracion con las medidas en litigio.™"

Los EUA impugnaron los umbrales penales del Cédigo Penal, “en par-
ticular” los que tipificaban delitos relativos a la infraccion de DPI, asi como
sus respectivas interpretaciones judiciales, pero no se refirieron adecuada-
mente a ninguna otra disposicion del Codigo Penal, como las disposiciones
generales, que pudieron influir en las cuestiones referentes a la prueba. Los
EUA debieron explicar el funcionamiento de los umbrales establecidos en
la totalidad del Cédigo Penal para apoyar su afirmacion y no eludir la carga
de la prueba en este sentido. La totalidad del Codigo Penal era pertinente.
Al no tener en cuenta la totalidad dejaron que la parte demandada afirmara
su pertinencia.’?

La obligaciéon que correspondia a China en virtud de la primera frase
del art. 61 era establecer procedimientos y sanciones penales. Esa obliga-
cion era indiferente acerca de los medios que China previera para aplicar
esos procedimientos y sanciones, ya fuera contemplando exclusivamente los
delitos mismos o, en ciertos casos, la responsabilidad secundaria.”

Los EUA, en apoyo de su preocupacion respecto de las pruebas mate-
riales, citaron datos obtenidos por Nntendo of America que indicaban que al-
gunas confiscaciones de productos infractores incluian componentes, emba-
lajes y materiales e instrumentos, pero los datos no indicaban si China tenia
o no procedimientos y sanciones penales aplicables en los casos en que las
autoridades encontraran este tipo de productos. Se examinaron casos pena-
les y China present6 sentencias respecto de esos casos.”*

Caso 1. Un tribunal chino tuvo en cuenta productos infractores tanto
acabados como no acabados al evaluar el delito previsto en el art. 213 del
Codigo Penal (Ver Anexo No. 1), pero no era claro si la interpretacion de
los umbrales (Interpretaciéon Judicial No 19 [2004]) fue o no el motivo por
el cual las autoridades que actuaron en los otros dos asuntos no tuvieron en
cuenta (supuestamente) los productos no acabados.

Los EUA adujeron™ que el tribunal debi6é haber tomado en conside-
racion productos no acabados, asi como materiales e instrumentos que no
eran realmente productos infractores. Habida cuenta de que el tribunal

551 Ibidem, parr. 7.633 y parr. 7.634.

952 [bidem, parr. 7.635 al 7.637.

953 Ibidem, parr. 7.638.

5% Ibidem, parr. 7.639, parr. 7.640 y parr. 7.641.
555 Ihidem, parr. 7.642.
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tuvo en cuenta todos los productos infractores de marcas de fabrica o de co-
mercio, y no solamente los productos acabados, no quedo claro si los EUA
consideraron, por qué, la posesion de articulos no infractores debié haber
bastado para la condena por un delito contra la PI.

Caso 2. Sentencia que, a juicio de China, demostraba que un tribunal
tuvo en cuenta componentes no acabados en su evaluaciéon de un delito
previsto en el art. 213, se tomo6 en consideracién maquinas y balanzas como
prueba de que los componentes se iban a usar para producir articulos fal-
sificados.”®

Los EUA descartaron®’ esta sentencia aduciendo que el razonamiento
era confuso y que el caso era “anémalo” y sefialaron que otra sentencia ju-
dicial presentada por China indicaba que un tribunal no habia tomado en
consideracién productos semi acabados, embalajes e instrumentos.

China sostuvo™® que los delitos no consumados de preparacion y tenta-
tiva de un delito, se aplicaban a todos los delitos previstos en la segunda par-
te del Codigo Penal (general), incluidos los relativos a la infraccion de DPI
y adujo que estos delitos no consumados permitian a los tribunales tener en
cuenta los articulos no vendidos, con respecto a los delitos de venta, y los
productos no acabados, con respecto a los delitos de produccion.

El GE recordd™’ que sus constataciones anteriores fueron confirmadas
por estas sentencias que indicaban que los tribunales habian aplicado las
disposiciones generales del art. 22 o las del art. 23 del Cédigo Penal, o las
de ambas, a diversos delitos relativos a la infraccion de DPI.

Los EUA sostuvieron® que los aa. 22 y 23 del Cédigo Penal no se apli-
caban a las pruebas de delitos consumados, como los “moldes usados” para
la fabricaciéon de productos piratas o marcas falsificadas, u otros materiales
¢ instrumentos de tal operacion.

China respondi6 que sus autoridades tomaron en cuenta los materiales
e instrumentos confiscados y otros indicios dignos de crédito al determinar
las infracciones penales, y consideraban prueba pertinente a un “molde usa-
do” que demostrase con razonable certidumbre que con €l o ellos se hubiera
producido un nimero de articulos suficiente para superar el umbral penal.

356 Ibidem, parr. 7.643.

557 Ibidem, parr. 7.644.

958 Ibidem, parr. 7.436, parr. 7.437 y parr. 7.645.

%59 Uno de los tribunales se baso en el art. 23 para condenar al infractor a una pena menor,
porque que éste no habia acabado la produccién en el momento de su detenciéon. DS362.
Informe del GE, parr. 7.646.

560 DS362. Informe del GE, parr. 7.647.
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El GE observé que el valor de los componentes se incluy6 en la evaluacion
del volumen de las actividades comerciales ilegales. Los instrumentos, aun-
que pertinentes, no sustituian a los umbrales.”

El GE consider6 que la alegacion de los EUA acerca de las pruebas ma-
teriales se referia a las pruebas suficientes para promover un enjuiciamien-
to penal, pero el art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, no se referia a las
pruebas ya que su primera frase trataba de los actos de infraccion respecto
de los cuales debian aplicarse las normas minimas. Las pruebas, incluso en
los procedimientos penales, se mencionaron en el parr. 3 del art. 41, pero
esa disposicion no se relacion6 con la alegaciéon aqui tratada. Por todas las
razones expuestas, el GE no consider6 que los EUA hubieran acreditado
prima _facie sus argumentos respecto de otros indicios de infraccion, como las
pruebas materiales, incluidos los componentes de productos, los embalajes
y los materiales o instrumentos.’*

Otros indicios: efectos en el mercado comercial. Los EUA alegaron que los um-
brales de China se referian a articulos acabados y, en consecuencia, desco-
nocian otros indicios de operaciones a escala comercial, como los efectos
que tenia la pirateria o la falsificacién en el mercado comercial y en los
titulares de derechos.’*

Los EUA plantearon una preocupacion relacionada con los progresos
de Internet y la tecnologia digital que podian hacer posible que la pirate-
ria y falsificaciéon comercial causaran graves perjuicios en el mercado, por
ejemplo, los HDVD (discos de video digitales de alta definicion), que podian
contener hasta 10 episodios de una serie de television o varias peliculas. El
GE observo que los EUA no fundaron esta afirmacion, que no habia prue-
bas en el expediente que indicaran que los umbrales se hubieran aplicado
alguna vez a los HDVD, por lo que este ¢jemplo era especulativo.”®*

El GE destac6:

* La constatacion de la interpretacion de la frase “a escala comer-
cial” que, interpretada en su contexto, se referia a la “falsificacion

361 Ibidem, parr. 7.648 y parr. 7.649.

362 Jbidem, parr. 7.650 al parr. 7.652.

563 Ihidem, parr. 7.653.

564 E] argumento parecia basarse en la premisa de que la determinacién de si la falsificacion
de marcas de fabrica o de comercio o la pirateria lesiva del DA se realizaba o no “a escala
comercial” debia tener en cuenta los efectos de la pirateria o la falsificacion para los titulares
de derechos. DS362. Informe del GE, parr. 7.654 y parr. 7.655.

565 DS362. Informe del GE, parr. 7.656 y parr. 7.657.
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dolosa de marcas de fabrica o de comercio o pirateria lesiva del
DA’, que eran actos de infraccion. El punto de referencia de que
una actividad comercial fuera tipica o usual era pertinente a los
efectos de evaluar si la falsificacion o la pirateria estaba o no com-
prendida en el art. 61. Los efectos no formaban parte del acto de
infraccién ni eran tampoco el punto de referencia de una “escala
comercial”.

*  Que la palabra “comercial” empleada en la primera frase del art.
61, era neutra desde el punto de vista de la tecnologia. La “escala
comercial” podia aplicarse a formas diversas de comercio y, por
lo tanto, a diferentes medios de infraccion. Las formas concretas
de comercio no eran estaticas, sino que se adaptaban a formas
cambiantes de competencia resultantes del progreso tecnologico y
de la evolucién de las practicas de comercializacion.

*  Quelaaplicacion de la frase “a escala comercial” podia ajustarse a
diferentes situaciones, magnitudes o alcances, grados o proporcio-
nes relativas, segun los hechos respectivos. Las innovaciones tecno-
logicas posteriores no alteraban las consideraciones aplicables a la
interpretacién de los términos empleados en el art. 61.

Por las razones expuestas, el GE no consider6 que los EUA hubieran acredi-
tado prima_facie sus argumentos respecto de los efectos en el mercado comer-
cial.”®

Tactores diversos. Los EUA afirmaron que la amplitud de la expresion “a
escala comercial” suponia que debia existir un amplio conjunto de considera-
clones demostrativas de una “escala comercial”. Sin embargo, no presentaron
argumentos en apoyo de ninguna otra consideracion distinta a la ya analiza-
da. El GE recordo que si se alegaba que el método de aplicacion de un miem-
bro no establecia procedimientos y sanciones penales para los casos previstos
en la primera frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, tal alegacion
debia ser acreditada con pruebas. Los EUA no establecieron una relacion su-
ficiente entre esos factores y las medidas en litigio, ni entre ellos y su alegacion,
para cumplir la carga de la prueba que les correspondia.”®

66 DS362. Informe del GE, parr. 7.661.
367 Ibidem, parr. 7.663, parr. 7.664 y parr. 7.667.
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El GE*® constat6 que los EUA no acreditaron prima facie sus argumentos
respecto de la segunda vertiente de su alegaciéon al amparo de la primera
frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Conclusion respecto de la alegacion al amparo de la primera frase del art. 61. Fl
GE lleg6 a la conclusion de que los EUA no demostraron que los umbrales
penales fueran incompatibles con las obligaciones que correspondian a Chi-
na en virtud de la primera frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.**

Alegacion al amparo de la segunda frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Los EUA ya habian alegado” que como las medidas penales de China no
se ajustaban a la primera frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, en
consecuencia, eran incompatibles con segunda frase de ese articulo. A su
juicio, China no podia hacer que los recursos necesarios estuvieran “dispo-
nibles” ni que fueran suficientemente disuasorios de la pirateria y la falsifi-
cacion.

China respondié”' que la obligacion establecida en la segunda frase
del art. 61 era complementaria de la obligacion de la primera frase de ese
articulo y dependia de ella. La obligacion de la segunda frase solo se activa-
ba en el caso de que un miembro estuviera obligado por la primera frase a
establecer procedimientos y sanciones penales.

Examen por el GE. El GE observ6® que los EUA habian condicionado
esta alegacion al resultado de sus alegaciones al amparo de la primera frase
del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, por lo que realizar formulacion
de otras constataciones en esta legacion no contribuiria a una solucion po-
sitiva de la DS. Por consiguiente, fue innecesario pronunciarse respecto de
esta alegacion.

Alegacion al amparo del parr:. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los EUA
alegaron’” que China no habia establecido los procedimientos y sanciones
que exigian las frases primera y segunda del art. 61, tal como se disponia en
el parr. 1 del art. 41 del Acuerdo sobre los ADPIC y China le respondié®™*
que no le habian demostrado que hubiera infringido las obligaciones que le
correspondian con arreglo al art. 61 y por consiguiente que infringiera las
obligaciones que le imponia el parr. 1 del art. 41.

568 Ibidem, parr. 7.668.
569 Ibidem, parr. 7.669.
570 Ibidem, parr. 7.670.
S71 Ibidem, parr. 7.671.
572 Ibidem, parr. 7.675.
573 Ibidem, parr. 7.676.
574 Ibidem, parr. 7.677.
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Examen por el GE. E1 GE observd®” que esta alegacion dependia del re-
sultado de las alegaciones referentes a las medidas penales previstas en el art.
61 del Acuerdo sobre los ADPIC. La formulacién de otras constataciones
relativas a esta alegacion hecha al amparo del parr. 1 del art. 41 del Acuer-
do sobre los ADPIC no contribuiria a una solucion positiva. Por consiguien-
te, fue innecesario que el GE se pronunciara al respecto.

Conclusiones del GE respecto de los umbrales penales:*’®

*  Concluy6 que los actos de infraccion de las marcas de fabrica o de
comercio y del DA que no alcanzaban fodos los umbrales aplicables
no estaban sujetos a procedimientos y sanciones penales.

e Interpreto que el art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC era la norma
minima internacionalmente acordada. Su primera frase imponia una obliga-
cidn consistente en que los miembros establecieran procedimientos
y sanciones penales, a actos de falsificacion dolosa de marcas de
tabrica o de comercio o de pirateria lesiva del DA a escala comercial.

La primera frase del art. 61 no exigia u obligaba a China y a ningiin
miembro establecer procedimientos y sanciones penales para la
falsificacion de marcas de fabrica o de comercio y la pirateria lesi-
va del DA, que infringieran derechos de los particulares a menos
que se cumplieran las dos calificativas: “dolo” y “escala comercial”.
Interpret6 que “escala comercial” era la magnitud o la medida de
la actividad comercial tipica o usual, con respecto a un producto
determinado en un mercado determinado que podia ser peque-
o o grande, como punto de referencia para valorar la obligacion
contenida en la primera frase del art. 61.

*  Constaté que los EUA no acreditaron prima facie sus argumentos.
No demostraron que los umbrales penales fueran incompatibles
con las obligaciones que correspondian a China en virtud de la
primera frase del art. 61. Aplicé el principio de economia procesal
respecto de las alegaciones hechas al amparo del parr. 1 del art. 4
y de la segunda frase del art. 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.

575 Ibidem, parr. 7.680.

576 [bidem, parr. 7.479, parr. 7.512, parr. 7.524 al parr. 7.527, parr. 7.545, parr. 7.577, parr.
7.632, parr. 7.669, parr. 7.681 y parr. 7.682.
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El GE explicé que, en caso de incumplimiento de las obligaciones contraidas
en virtud de un acuerdo abarcado, se presumia que la medida constituia un
caso de anulacién o menoscabo. China no refuté esa presuncion. Concluyd
que la LDA y las medidas aduaneras, eran en si mismas incompatibles con el
Acuerdo sobre los ADPIC, en consecuencia, anulaban o menoscaban venta-
jas resultantes de ese Acuerdo para los EUA. Recomendo, que China pusiera
estas medidas en conformidad con las obligaciones que le correspondian en
virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.>"

La funcién del GE estaba limitada al examen de si esos supuestos efec-
tos, sobre la base de una evaluacion objetiva de los hechos presentados por
las partes, eran incompatibles con las disposiciones especificas del Acuerdo
sobre los ADPIC.7® EI 20 de marzo de 2009, el Organo de Apelacion adop-
t6 el Informe del GE*™ fecha en la que China informé mediante carta de
fecha 15 de abril de 20019, a este dérgano su proposito de aplicar las reco-
mendaciones y resoluciones del OSD y de las posibles formas de hacerlo®
El plazo prudencial acordado entre las partes para aplicar las recomenda-
ciones y resoluciones fue de 12 meses contados a partir de la adopcién del
informe. El plazo expir6 el 20 de marzo de 2010.%*

El 7 de enero de 2010 China informé al OSD que se habian presentado
al Consejo de Estado las propuestas legislativas respecto a la modificacion

577 Con arreglo al parr. 8 del art. 3 y al parr. 1 del art. 19 del ESD y con arreglo del ESD.
DS362. Informe del GE, parr. 8.3 y parr. 8.4.

S78DS362. Informe del GE, parr. 8.5.

579DS362. China-Derechos de propiedad intelectual. Informe del GE. Actuacion del Organo de Solucion de
Diferencias. Docs. WT/DS362/10 y IP/D/26/Add.1, del 27 de marzo de 2009. https://docs.
wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds362/*) & Langua
ge=SPANISH& Context=FomerScriptedSearch&language UIChanged=true#.

580 DS362. China-Derechos de propiedad intelectual. Comunicacién de China y los EUA relativa al pdrr.
3 ¢) del art. 21 del ESD. Doc. WT/DS362/12, del 12 de mayo de 2009. https://docs.wto.org/
dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%2 0wt/ds3 62 /%) & Language=SPA
NISHE& Context=FomerScriptedSearch&languageUI Changed=true#.

%81 De conformidad con el apdo. b) del parr. 3 del art. 21 del ESD. DS362. China-Derechos
de propiedad intelectual. Comunicacion de China. Doc. WT'/DS362/11, del 15 de abril de 2009.
hitps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds562
/*)& Language=SPANISH & Context=FomerScriptedSearch& language Ul Changed =true#.

9821DS362. China-Derechos de propiedad intelectual. Comunicacién de China y los EUA relativa al pdrr. 3
b) del art. 21 del ESD. Doc. WT/DS362/13, del 3 de julio de 2009. Attps://docs.wto.org/dol2fe/
Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@.Symbol=%20wt/ds362/*)& Language=SPANISH
& Context=FomerScriptedSearch&language Ul Changed=true#.
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de la LDA y de su Reglamento sobre Proteccion en Aduana de los DP
El 26 de febrero de 2010, en la 13" Reunién del Comité Permanente del
Undécimo CNP de China, se adopt6 una Decision para la modificaciéon de
la LDA. Respecto al Reglamento, las propuestas legislativas para su modifi-
cacion se presentaron en esa misma fecha.’®*

En razéon de que el plazo expiré para la aplicacién plena de las reco-
mendaciones, el 8 de abril de 2010, China y los EUA informaron al OSD un
acuerdo respecto de un procedimiento para la vigilancia de la aplicacion de
las recomendaciones y resoluciones del OSD, o en su caso la aplicacion de la
compensacion o suspension de concesiones del ESD, en el marco de los aa.
21y 22 del ESD.>®

%83 De conformidad con el parr. 6 del art. 21 del ESD. DS362. China-Derechos de propiedad in-
telectual. Informe de situacion presentado por China. Doc. WT/DS362/14, del 8 de enero de 2010.
hitps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds562
/*)& Language=SPANISH & Context=FomerScriptedSearch&language Ul Changed=true#.

384 DS362. China-Derechos de propiedad inielectual. Informe de situacion presentado por China. Adden-
dum. Doc. WT/DS362/14/Add.2, del 9 de marzo de 2010. Attps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/
FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds3 62 /*) & Language=SPANISH& Contex
t=FomerScriptedSearch&language Ul Changed=true#.

985 DS362. China-Derechos de propiedad intelectual. Entendimiento entre China y los EUA con respecto a
los procedimientos previstos en los articulos 21 y 22 del ESD. Doc. WT'/DS362/15, del 13 de abril
de 2010. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20
wt/ds362/*) & Language=SPANISH & Context=FomerScriptedSearch&language Ul Changed=true#.
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