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Notas

Los Miembros,

Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstaculos al mismo, y teniendo en cuenta
la necesidad de fomentar una proteccion eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de
asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan
a su vez en obstaculos al comercio legitimo;

Reconociendo, para este fin, la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a:

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

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

c) la provision de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideracion las diferencias entre los sistemas juridicos
nacionales;

d) la provision de procedimientos eficaces y agiles para la prevencion y solucion multilaterales de las
diferencias entre los gobiernos; y

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

Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados con el
comercio internacional de mercancias falsificadas;

Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados;

Reconociendo los objetivos fundamentales de politica general pablica de los sistemas nacionales de proteccion de
los derechos de propiedad intelectual, con inclusion de los objetivos en materia de desarrollo y tecnologia;
Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los paises menos adelantados Miembros por lo que se
refiere a la aplicacion, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la maxima flexibilidad requerida para
que esos paises estén en condiciones de crear una base tecnoldgica solida y viable;

Insistiendo en la importancia de reducir las tensiones mediante el logro de compromisos mas firmes de resolver
por medio de procedimientos multilaterales las diferencias sobre cuestiones de propiedad intelectual
relacionadas con el comercio;

Deseosos de establecer unas relaciones de mutuo apoyo entre la OMC y la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (denominada en el presente Acuerdo "OMPI™) y otras organizaciones internacionales
competentes;

Convienen en lo siguiente:



Articulo 1

Articulo 2

Articulo 3

PARTE |

DISPOSICIONES GENERALESY PRINCIPIOS BASICOS

Naturaleza y acance de las obligaciones

. Los Miembros aplicaran las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros

podrén prever en su legidacion, aunque no estardn obligados adlo, una
proteccion més amplia que la exigida por € presente Acuerdo, a condicion de
que tal proteccidn no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podran
establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del
presente Acuerdo en e marco de su propio sistemay préctica juridicos.

. A los efectos del presente Acuerdo, la expresion "propiedad intelectual” abarca

todas las categorias de propiedad intelectua que son objeto de las secciones 1 a
7 delaPartell.

. Los Miembros concederan alos nacionales de los demas Miembros (Nota 7) €

trato previsto en e presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad
intelectual pertinente, se entendera por nacionales de |os demas Miembros las
personas fisicas o juridicas que cumplirian | os criterios establecidos para poder
beneficiarse de la proteccion en € Convenio de Paris (1967), € Convenio de
Berna (1971), la Convencion de Romay e Tratado sobre la Propiedad
Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, s todos |os Miembros de la
OMC fueran miembros de esos convenios (Nota 8). Todo Miembro que se valga
de las posibilidades estipuladas en @ pérrafo 3 del articulo 5 0 en € parrafo 2 del
articulo 6 de la Convencién de Roma lo notificara segiin lo previsto en esas
disposiciones a Consgjo de los Aspectos de |os Derechos de Propiedad
Intelectua relacionados con @ Comercio (el "Consgo delos ADPIC").

Convenios sobre propiedad intelectual

. Enlo querespectaalas Partesl, 111 y IV del presente Acuerdo, los Miembros

cumpliran los articulos 1 a 12 y d articulo 19 del Convenio de Paris (1967).

. Ninguna disposicion de las Partes | alV del presente Acuerdo ird en detrimento

de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre si en virtud del
Convenio de Paris, e Convenio de Berna, la Convencion de Romay € Tratado
sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

Trato naciond

. Cada Miembro concedera alos nacionales de los deméas Miembros un trato no

menos favorable que € que otorgue a sus propios nacionales con respecto ala
proteccion (Nota 9) de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya



Articulo 4

Articulo 5

b)

previstas en, respectivamente, e Convenio de Paris (1967), e Convenio de

Berna (1971), la Convencion de Roma o e Tratado sobre la Propiedad

Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne alos artistas
intérpretes o gecutantes, los productores de fonogramas y |os organismos de
radiodifusion, esta obligacion solo se aplica alos derechos previstos en €
presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas
en d articulo 6 del Convenio de Berna (1971) o en e parrafo 1 b) del articulo 16
de la Convencion de Roma lo notificara seguin o previsto en esas disposiciones a
Consgo delos ADPIC.

Los Miembros podran recurrir alas excepciones permitidas en € parrafo 1 en
relacion con los procedimientos judicides y adminigtrativos, incluidala
designacion de un domicilio legd o € nombramiento de un agente dentro de la
jurisdiccion de un Miembro, solamente cuando tales excepciones sean necesarias
para conseguir e cumplimiento de leyesy reglamentos que no sean incompatibles
con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales précticas no se
apliguen de manera que constituya una restriccion encubierta del comercio.

Trato de lanacion mas favorecida

Con respecto ala proteccion de la propiedad intelectua, toda ventgja, favor,
privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier
otro pais se otorgara inmediatamente y sin condiciones a los nacionaes de todos
los demés Miembros. Quedan exentos de esta obligacion toda ventgja, favor,
privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que:
se deriven de acuerdos internacional es sobre asistencia judicia o sobre
observancia de laley de caracter generd y no limitados especificamente ala
proteccion de la propiedad intelectud;
se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna
(1971) o de la Convencién de Roma que autorizan que € trato concedido no esté
en funcion dd trato naciona sino del trato dado en otro pais;
se refieran alos derechos de los artistas intérpretes o g ecutantes, 10s
productores de fonogramas y 1os organismos de radiodifusion, que no estén
previstos en € presente Acuerdo;
se deriven de acuerdos internacional es relativos a la proteccién de la propiedad
intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC, a condicidn de que esos acuerdos se notifiquen a Consgo de los
ADPIC y no congtituyan una discriminacion arbitraria o injustificable contra los
nacionales de otros Miembros.

Acuerdos multilaterales sobre adquisicion y mantenimiento de la proteccién



Articulo 6

Articulo 7

Articulo 8

L as obligaciones derivadas de los articulos 3y 4 no se aplican alos
procedimientos parala adquisicion y mantenimiento de los derechos de propiedad
intelectual, estipulados en acuerdos multilateral es concertados bajo |os auspicios
delaOMPI.

Agotamiento de |os derechos

Para |os efectos de la solucion de diferencias en @ marco del presente
Acuerdo, areserva de lo dispuesto en los articulos 3 'y 4 no se hara uso de
ninguna disposicion del presente Acuerdo en relacion con la cuestion del
agotamiento de los derechos de propiedad intelectual .

Objetivos

La proteccidn y la observancia de los derechos de propiedad intelectual
deberan contribuir ala promocién de lainnovacion tecnolégicay ala
transferenciay difusion de latecnologia, en beneficio reciproco de los
productores y de los usuarios de conocimientos tecnol6gicos y de modo que
favorezcan € bienestar social y econdmico y € equilibrio de derechosy
obligaciones.

Principios

. Los Miembros, d formular o modificar sus leyesy reglamentos, podran adoptar

las medidas necesarias para proteger la salud publicay lanutricién de la
poblacion, o para promover € interés publico en sectores de importancia vital
para su desarrollo socioecondmico y tecnoldgico, siempre que esas medidas sean
compatibles con lo dispuesto en & presente Acuerdo.

. Podré ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles

con lo dispuesto en € presente Acuerdo, para prevenir € abuso de los derechos
de propiedad intelectual por sustitulares o € recurso a practicas que limiten de
manerainjustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia
internacional de tecnologia.

PARTE I

NORMASRELATIVASA LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Seccion 1
Derecho de autor y derechos conexos



Articulo9

Articulo 10

Articulo 11

Articulo 12

Rdacion con € Convenio de Berna

. Los Miembros observardn los articulos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y €

Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningn
Miembro tendré derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos
por € articulo 6bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan
del mismo.

. Laproteccion del derecho de autor abarcara las expresiones pero no las idess,

procedimientos, métodos de operacion o conceptos mateméticos en Si.

Programas de ordenador y compilaciones de datos

. Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serén

protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).

. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por maquina o

en otra forma, que por razones de la seleccion o disposicion de sus contenidos
constituyan creaciones de carécter intelectual, seran protegidas como tales. Esa
proteccion, que no abarcard |os datos o materiales en si mismos, se entenderasin
perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o
materiales en si mismos.

Derechos de arrendamiento

Al menos respecto de los programas de ordenador y de las obras
cinematograficas, los Miembros conferirdn alos autores y a sus
derechohabientes e derecho de autorizar o prohibir € arrendamiento comercia a
publico de los originales o copias de sus obras amparadas por € derecho de
autor. Se exceptuard a un Miembro de esa obligacion con respecto alas obras
cinematograficas a menos que € arrendamiento haya dado lugar a una
realizacion muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en medida
importante e derecho exclusivo de reproduccion conferido en dicho Miembro a
los autores y sus derechohabientes. En |o referente a los programas de
ordenador, esa obligacién no se aplica alos arrendamientos cuyo objeto esencia
no sea el programaen si.

Duracion de la proteccion

Cuando la duracion de la proteccion de una obra que no sea fotogréfica o de
arte aplicado se cdcule sobre una base ditinta de la vida de una persona fisica,
esa duracion sera de no menos de 50 afios contados desde € final del afio civil de
la publicacion autorizada o, afdta de tal publicacion autorizada dentro de un
plazo de 50 afios a partir de la redlizacion de la obra, de 50 afios contados a partir
del fina del afio civil de su redizacion.



Articulo 13

Articulo 14

Limitaciones y excepciones

Los Miembros circunscribiran las limitaciones o excepciones impuestas a los
derechos exclusivos a determinados casos especiaes que no atenten contra la
explotacion normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses
legitimos del titular de los derechos.

Proteccion de los artistas intérpretes 0 gjecutantes, los productores de
fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusion

En lo que respecta a lafijacidn de sus interpretaciones 0 gjecuciones en un
fonograma, los artistas intérpretes o gecutantes tendrén la facultad de impedir
los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorizacion: lafijacion de sus
interpretaciones o g ecuciones no fijadas y la reproduccion de tal fijacion. Los
artistas intérpretes o g ecutantes tendran asimismo la facultad de impedir los
actos siguientes cuando se emprendan sin su autorizacion: la difusion por medios
inddmbricos y lacomunicacion a publico de sus interpretaciones o gecuciones
en directo.

L os productores de fonogramas tendrén e derecho de autorizar o prohibir la
reproduccion directa o indirecta de sus fonogramas.

L os organismos de radiodifusion tendran € derecho de prohibir los actos
siguientes cuando se emprendan sin su autorizacion: la fijacion, la reproduccidn
de lasfijaciones y la retransmision por medios inal@mbricos de las emisiones, asi
como la comunicacion d publico de sus emisiones de televison. Cuando los
Miembros no concedan tales derechos a los organismos de radiodifusion, daran a
los titulares de los derechos de autor sobre la materia objeto de las emisiones la
posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva de lo dispuesto en
el Convenio de Berna (1971).

Las disposiciones ddl articulo 11 relativas alos programas de ordenador se
aplicardn mutatis mutandis a los productores de fonogramas y a todos los demés
titulares de los derechos sobre los fonogramas seguin los determine lalegidacion
de cada Miembro. S, en lafecha de 15 de dbril de 1994, un Miembro aplica un
sistema de remuneracion equitativa de |os titulares de derechos en lo que se
refiere al arrendamiento de fonogramas, podra mantener ese sistema siempre
gue € arrendamiento comercial de los fonogramas no esté produciendo
menoscabo importante de |os derechos exclusivos de reproduccion de los
titulares de los derechos.

Laduracion de la proteccion concedida en virtud del presente Acuerdo alos
artistas intérpretes o gjecutantes y 1os productores de fonogramas no podré ser
inferior a 50 afios, contados a partir del fina del afio civil en que se haya
redlizado la fijacion o hayatenido lugar la interpretacion o gjecucion. La duracion



Articulo 15

de la proteccion concedida con arreglo a parrafo 3 no podra ser inferior a 20
ahos contados a partir del final dd afio civil en que se haya redlizado la emision.

6.En relacion con los derechos conferidos por los parrafos 1, 2 y 3, todo Miembro

podra establecer condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida
permitida por la Convencién de Roma. No obstante, las disposiciones del articulo
18 del Convenio de Berna (1971) también se gplicaran mutatis mutandis alos
derechos que sobre |os fonogramas corresponden a los artistas intérpretes o
gjecutantes y |os productores de fonogramas.

Seccion 2
Marcas de fabrica o de comercio

Materia objeto de proteccion

. Podra constituir una marca de fébrica o de comercio cualquier signo o

combinacion de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de
una empresa de |os de otras empresas. Tales signos podran registrarse como
marcas de fabrica o de comercio, en particular las paabras, incluidos los
nombres de persona, las letras, los nimeros, los elementos figurativosy las
combinaciones de colores, asi como cualquier combinacidn de estos signos.
Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir 1os bienes o
sarvicios pertinentes, los Miembros podran supeditar la posibilidad de registro de
losmismos a carécter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los
Miembros podran exigir como condicion para€ registro que |os Signos sean
perceptibles visualmente.

. Lo dispuesto en & parrafo 1 no se entendera en e sentido de que impide aun

Miembro denegar € registro de una marca de fébrica o de comercio por otros
motivos, Sempre que étos no contravengan las disposiciones del Convenio de
Paris (1967).

. Los Miembros podran supeditar a uso la posibilidad de registro. No obstante, €

uso efectivo de una marca de fébrica o de comercio no sera condicion parala
presentacion de una solicitud de registro. No se denegard ninguna solicitud por €
solo motivo de que € uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiracion de
un periodo de tres afios contado a partir de la fecha de la solicitud.

. Lanaturaleza del producto o servicio d que la marca de fabrica o de comercio

ha de aplicarse no seré en ninglin caso obstéculo para el registro de la marca.

. Los Miembros publicarén cada marca de fébrica o de comercio antes de su

registro o sin demora después de é, y ofrecerdn una oportunidad razonable de



Articulo 16

Articulo 17

Articulo 18

Articulo 19

pedir la anulacion dd registro. Ademas los Miembros podran ofrecer la
oportunidad de oponerse a registro de una marca de fébrica o de comercio.

Derechos conferidos

El titular de una marca de fébrica o de comercio registrada gozara del derecho
exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, Sin su consentimiento, utilicen en
el curso de operaciones comerciaes signos idénticos o similares para bienes o
servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se haregistrado la
marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion. En € caso de que
Se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumira que existe
probabilidad de confusion. Los derechos antes mencionados se entenderan sin
perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectaran a
la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en € uso.

El articulo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicara mutatis mutandis alos
sarvicios. Al determinar s una marca de fébrica 0 de comercio es notoriamente
conocida, los Miembros tomaran en cuenta la notoriedad de estamarcaen e
sector pertinente del pablico inclusive la notoriedad obtenida en e Miembro de
que se trate como consecuencia de la promocion de dicha marca.

El articulo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicard mutatis mutandis a
bienes o servicios que no sean smilares a aquellos para los cuales una marca de
fébrica o de comercio ha sido registrada, a condicion de que € uso de esa marca
en relacion con esos bienes o servicios indique una conexion entre dichos bienes
o serviciosy d titular de lamarcaregistraday a condicion de que sea probable
gue ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Excepciones

Los Miembros podran establecer excepciones limitadas de |os derechos
conferidos por una marca de fébrica o de comercio, por gemplo € uso leal de
términos descriptivos, a condicion de que en elas se tengan en cuenta los
intereses legitimos del titular de lamarcay de terceros.

Duracion de la proteccion

El registro inicial de una marca de fébrica o de comercio y cada una de las
renovaciones del registro tendran una duracion de no menos de siete afios. El
registro de una marca de fébrica o de comercio sera renovable indefinidamente.

Requisito de uso

. S paramantener € registro se exige € uso, € registro solo podrd anularse

después de un periodo ininterrumpido de tres afios como minimo de falta de uso,
amenos que € titular de la marca de fébrica o de comercio demuestre que hubo



Articulo 20

Articulo 21

Articulo 22

para ello razones vaidas basadas en la existencia de obstéculos a dicho uso. Se
reconoceran como razones validas de falta de uso las circunstancias que surjan
independientemente de la voluntad del titular de la marcay que congtituyan un
obstaculo d uso de lamisma, como las restricciones a laimportacion u otros
requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca

. Cuando esté controlada por € titular, se considerara que la utilizacion de una

marca de fabrica o de comercio por otra persona constituye uso de lamarca a
los efectos de mantener e registro.

Otros requisitos

No se complicara injustificablemente e uso de una marca de fabrica o de
comercio en € curso de operaciones comerciaes con exigencias especiales,
como por giemplo & uso con otra marca de fébrica o de comercio, € uso en una
forma especial 0 € uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca
para distinguir los bienes o0 servicios de una empresa de |os de otras empresas.
Esa disposicion no impedira la exigencia de que la marca que identifique ala
empresa productora de |os bienes o servicios sea usada juntamente, pero no
vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o0 servicios especificos en
cuestion de esa empresa.

Licenciasy cesién

Los Miembros podrén establecer las condiciones paralas licenciasy la cesion
de las marcas de fébrica 0 de comercio, quedando entendido que no se
permitiran las licencias obligatorias de marcas de fébrica o de comercio y que €
titular de una marca de fébrica o de comercio registrada tendra derecho a
cederla con o sin latransferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

Seccion 3
I ndicaciones geogr éficas

Proteccion de las indicaciones geogréficas

. A los efectos de lo dispuesto en € presente Acuerdo, indicaciones geograficas

son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro
o de unaregién o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad,
reputacion, u otra caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a
su origen geogréafico.

En relacion con las indicaciones geograficas, los Miembros arbitraran los medios
legales para que |as partes interesadas puedan impedir:
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b)

la utilizacién de cualquier medio que, en la designacion o presentacion del
producto, indique o sugiera que & producto de que se trate proviene de una
region geogréfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca a
publico aerror en cuanto a origen geogréfico del producto;

cuaquier otra utilizacion que congtituya un acto de competencia dededl, en €
sentido del articulo 10bis del Convenio de Paris (1967).

Todo Miembro, de oficio s su legidacion lo permite, o a peticion de una parte
interesada, denegara o invalidara e registro de una marca de fébrica o de
comercio que contenga o consista en una indicacion geogréfica respecto de
productos no originarios del territorio indicado, s € uso detd indicacion en la
marca de fabrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de
naturalezatal que induzca a publico a error en cuanto a verdadero lugar de
origen.

La proteccion prevista en los parrafos 1, 2 'y 3 serd aplicable contra toda
indicacion geogréfica que, aunque literadmente verdadera en cuanto al territorio,
region o locdidad de origen de los productos, dé a publico unaidea fasa de que
éstos se originan en otro territorio.

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

Cada Miembro establecera los medios legales para que las partes interesadas
puedan impedir la utilizacion de una indicacion geogréfica que identifique vinos
para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la
indicacion geogréfica de que se trate, 0 que identifique bebidas espirituosas para
productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la
indicacion geogréfica en cuestion, incluso cuando seindique € verdadero origen
del producto o se utilice laindicacion geogréfica traducida o acompariada de
expresiones tales como "claseg”, "tipo"”, "etilo”, "imitacion” u otras andogas (Nota
10).

De dficio, s lalegidacion de un Miembro lo permite, 0 a peticidn de una parte
interesada, € registro de toda marca de fébrica o de comercio para vinos que
contenga o consista en una indicacion geogréfica que identifique vinos, o para
bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicacion geogréfica que
identifique bebidas espirituosas, se denegard o invalidara paralos vinos o las
bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

En & caso de indicaciones geogréficas homonimas para los vinos, la proteccion
se concedera a cada indicacion con sujecion alo dispuesto en e parrafo 4 del
articulo 22. Cada Miembro establecera las condiciones précticas en que se
diferenciaran entre si |as indicaciones homoénimas de que se trate, teniendo en
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cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un
trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

. Parafacilitar la proteccién de las indicaciones geogréficas paralos vinos, en €

Consgo de los ADPIC se entablaran negociaciones sobre € establecimiento de
un sistema multilateral de notificacion y registro de las indicaciones geogréficas
de vinos que sean susceptibles de proteccidn en los Miembros participantes en
ese sistema.

Negociaciones internaciona es, excepciones

. Los Miembros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la

proteccion de las indicaciones geogréaficas determinadas seguin lo dispuesto en €
articulo 23. Ningin Miembro se valdra de las disposiciones de los parrafos 4 a 8
para negarse a celebrar negociaciones 0 a concertar acuerdos bilaterales o
multilaterales. En e contexto de tales negociaciones, los Miembros se mostrarén
dispuestos a examinar la aplicabilidad continuada de esas disposiciones alas
indicaciones geogréficas determinadas cuya utilizacion sea objeto de tales

negoci aciones.

. El Consgo de los ADPIC mantendra en examen la aplicacion de las

disposiciones de la presente Seccion; € primero de esos examenes se llevara a
cabo dentro de los dos afios siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la
OMC. Toda cuestion que afecte a cumplimiento de las obligaciones establecidas
en estas disposiciones podra plantearse ante € Consgo que, a peticion de
cualquiera de los Miembros, celebrara consultas con cuaquiera otro Miembro o
Miembros sobre las cuestiones para las cuaes no haya sido posible encontrar
una solucién satisfactoria mediante consultas bilaterales o plurilaterales entre los
Miembros interesados. El Consegjo adoptara las medidas que se acuerden para
facilitar & funcionamiento y favorecer |os objetivos de la presente Seccién.

. Al aplicar esta Seccién, ningiin Miembro reducira la proteccion de las

indicaciones geograficas que existia en é inmediatamente antes de la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

. Ninguna de las disposiciones de esta Seccion impondra a un Miembro la

obligacion de impedir € uso continuado y similar de una determinada indicacion
geogréfica de otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en
relacion con bienes 0 servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que
hayan utilizado esa indicacidn geogréfica de manera continua para esos mismos
bienes o servicios, u otros afines, en € territorio de ese Miembro @) durante 10
ahos como minimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de buenafe,
antes de esa fecha.



a)

b)

Cuando una marca de fébrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de
buena fe, o cuando los derechos a una marca de fébrica o de comercio se hayan
adquirido mediante su uso de buenafe:

antes de la fecha de aplicacion de estas disposiciones en ese Miembro, segin lo
establecido en laParte VI; 0

antes de que la indicacion geogréfica estuviera protegida en su pais de origen; las
medidas adoptadas para aplicar esta Seccidn no prejuzgaran la posibilidad de
registro ni lavalidez del registro de una marca de fébrica o de comercio, ni €
derecho a hacer uso de dicha marca, por € motivo de que éstaesidénticao
similar a una indicacion geogréfica.

Nada de lo previsto en esta Seccion obligard a un Miembro a aplicar sus
disposiciones en € caso de una indicacién geogréfica de cualquier otro Miembro
utilizada con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicacion pertinente
esidénticaa término habitual en lenguaje corriente que es € nombre comin de
tales bienes o servicios en € territorio de ese Miembro. Nada de o previsto en
esta Seccidn obligara a un Miembro a aplicar sus disposiciones en € caso de una
indicacion geografica de cuaquier otro Miembro utilizada con respecto a
productos viticolas para los cuaes laindicacion pertinente esidénticaala
denominacion habitual de una variedad de uva existente en € territorio de ese
Miembro en lafecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

Todo Miembro podra establecer que cuaquier solicitud formulada en € ambito
de la presente Seccion en relacion con € uso o € registro de una marca de
fébrica o de comercio ha de presentarse dentro de un plazo de cinco afios
contados a partir del momento en que @ uso lesivo de laindicacidn protegida
haya adquirido notoriedad genera en ese Miembro, o a partir de lafecha de
registro de la marca de fabrica o de comercio en ese Miembro, sempre que la
marca haya sido publicada para entonces, s tal fecha es anterior a aquellaen
gue € uso lesivo adquirié notoriedad generd en dicho Miembro, con la salvedad
de que laindicacion geografica no se haya usado o registrado de mala fe.

L as disposiciones de esta Seccidn no prejuzgaran en modo alguno € derecho de
cualquier persona a usar, en € curso de operaciones comerciales, su nombre o €
nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre
se use de manera que induzca a error a publico.

El presente Acuerdo no impondra obligacion ninguna de proteger las indicaciones
geogréficas que no estén protegidas 0 hayan degjado de estarlo en su pais de
origen, o que hayan caido en desuso en ese pais.

Seccion 4
Dibujosy modelosindustriales
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Articulo 26

Articulo 27

Condiciones para |la proteccion

. Los Miembros estableceran la proteccion de los dibujos y modelos industriaes

creados independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podran
establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales s no difieren en
medida significativa de dibujos 0 modelos conocidos o de combinaciones de
caracteristicas de dibujos 0 model os conocidos. Los Miembros podran establecer
que esa proteccion no se extenderd a los dibujos y model os dictados
esencialmente por consideraciones técnicas o funcionaes.

. Cada Miembro se asegurara de que las prescripciones que hayan de cumplirse

para conseguir la proteccion de los dibujos o modelos textiles -particularmente en
lo que se refiere a costo, examen y publicacién- no dificulten injustificablemente
las posibilidades de busqueda y obtencidn de esa proteccion. Los Miembros
tendran libertad para cumplir esta obligacion mediante la legidacion sobre dibujos
0 modelos industriales 0 mediante la legidacion sobre € derecho de autor.

Proteccion

. El titular de un dibujo 0 modelo industrial protegido tendra € derecho de impedir

que terceros, Sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen articulos que
ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentamente
una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines
comerciales.

. Los Miembros podrén prever excepciones limitadas de la proteccién de los

dibujos y modelos industriales, a condicion de que tales excepciones no atenten
de manera injudtificable contra la explotacion normal de los dibujos y modelos
industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legitimos intereses
del titular del dibujo 0 modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legitimos
de terceros.

. Laduracion de la proteccion otorgada equivaldré a 10 afios como minimo.

Seccion 5
Patentes

Materia patentable

. Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 2 y 3, las patentes podran obtenerse

por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los
campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, entrafien una actividad
inventivay sean susceptibles de aplicacion industria (Nota 11). Sin perjuicio de lo
dispuesto en € parrafo 4 dd articulo 65, en e parrafo 8 del articulo 70y en €
parrafo 3 del presente articulo, las patentes se podran obtener y los derechos de
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Articulo 29

patente se podrén gozar sin discriminacién por € lugar de lainvencién, € campo
de latecnologia o @ hecho de que los productos sean importados o producidos en
el pais.

Los Miembros podran excluir de la patentabilidad las invenciones cuya
explotacion comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para
proteger € orden publico o lamoradidad, inclusive para proteger lasalud o lavida
de las personas o de los animales 0 para preservar 10s vegetales, o para evitar
dafios graves a medio ambiente, sempre que esa exclusion no se haga
meramente porque la explotacion esté prohibida por su legidacion.

Los Miembros podran excluir asmismo de la patentabilidad:

a) los métodos de diagnéstico, terapéuticos y quirdrgicos para e tratamiento

de personas 0 animales;

b) las plantas y |os animales excepto 1os microorganismos, y los

procedi mientos esencia mente biol 6gicos para la produccion de plantas o
animales, que no sean procedimientos no biolégicos 0 microbioldgicos. Sin
embargo, los Miembros otorgaran proteccion a todas las obtenciones vegetaes
mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una
combinacion de aquéllasy éste. Las disposiciones del presente apartado seran
objeto de examen cuatro afios después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre
laOMC.

Derechos conferidos

. Una patente conferira a su titular los siguientes derechos exclusivos.

a) cuando la materia de la patente sea un producto, € de impedir que
terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricacion, uso, oferta parala
venta, venta o importacion (Nota 12) para estos fines del producto objeto de la
patente;

b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, € de impedir que
terceros, Sin su consentimiento, realicen € acto de utilizacion del procedimiento y
los actos de: uso, oferta parala venta, venta o importacion para estos fines de,
por 1o menos, @ producto obtenido directamente por medio de dicho
procedimiento.

Los titulares de patentes tendran asimismo € derecho de cederlas o transferirlas
por sucesién y de concertar contratos de licencia.

Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes

Los Miembros exigirén a solicitante de una patente que divulgue lainvencién de
manera suficientemente claray completa para que las personas capacitadas en
latécnica de que se trate puedan llevar a efecto lainvencidn, y podréan exigir que
el solicitante indique la megjor manera de llevar a efecto la invencion que conozca
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b)

el inventor en lafecha de la presentacion de la solicitud o, S sereivindicala
prioridad, en lafecha de prioridad reivindicada en la solicitud.

Los Miembros podrén exigir a solicitante de una patente que facilite informacién
relativa a sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en €
extranjero.

Excepciones de |os derechos conferidos

Los Miembros podran prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos
conferidos por una patente, a condicion de que tales excepciones no atenten de
manera injustificable contra la explotacién normal de la patente ni causen un
perjuicio injustificado a los legitimos intereses del titular de la patente, teniendo en
cuenta los intereses legitimos de terceros.

Otros usos sin autorizacion del titular de los derechos

Cuando lalegidacién de un Miembro permita otros usos (Nota 13) de la
materia de una patente sin autorizacion del titular de los derechos, incluido € uso
por e gobierno o por terceros autorizados por € gobierno, se observaran las
siguientes disposiciones:
la autorizacion de dichos usos seré considerada en funcion de sus circunstancias
propias;
s6lo podran permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, € potencia usuario
haya intentado obtener la autorizacion dd titular de los derechos en términosy
condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un
plazo prudencial. Los Miembros podran eximir de esta obligacion en caso de
emergencia naciona o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los
casos de uso publico no comercia. Sin embargo, en las situaciones de
emergencia naciona o en otras circunstancias de extrema urgencia € titular de
los derechos sera notificado en cuanto sea razonablemente posible. En € caso de
uso publico no comercid, cuando € gobierno o @ contratista, Sin hacer una
busqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una
patente valida es o serd utilizada por o para e gobierno, se informara sin demora
al titular de los derechos;
el dcancey duracion de esos usos se limitardn alos fines para los que hayan
sido autorizados 'y, S se trata de tecnologia de semiconductores, sblo podra
hacerse de ella un uso publico no comercial o utilizarse para rectificar una
préctica declarada contraria ala competencia tras un procedimiento judicia o
administrativo;
€s0S Usos seran de carécter no exclusivo;
no podran cederse esos usos, salvo con aguella parte de la empresa o de su
activo intangible que disfrute de ellos;
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f)

o))

h)

)

K)

Se autorizaran esos usos principal mente para abastecer €l mercado interno del
Miembro que autorice tales usos;

la autorizacion de dichos usos podra retirarse a reserva de la proteccion
adecuada de los intereses | egitimos de | as personas que han recibido autorizacion
para esos usos, s |as circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y
no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes estaran
facultadas para examinar, previa peticion fundada, s dichas circunstancias siguen
existiendo;

el titular de los derechos recibira una remuneracion adecuada segun las
circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor econémico de la
autorizacion;

lavalidez juridica de toda decision relativa a la autorizacion de esos usos estara
Ujetaarevison judicid u otra revison independiente por una autoridad superior
diferente del mismo Miembro;

toda decision relativa ala remuneracion prevista por esos usos estara sujeta a
revison judicia u otra revision independiente por una autoridad superior diferente
del mismo Miembro;

los Miembros no estaran obligados a aplicar las condiciones establecidas en los
gpartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a
précticas que, a resultas de un proceso judicia o administrativo, se haya
determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las précticas
anticompetitivas se podra tener en cuentaa determinar € importe de la
remuneracion en esos casos. L as autoridades competentes tendran facultades
para denegar la revocacion de la autorizacion s resulta probable que las
condiciones que dieron lugar a esa autorizacién se repitan;

cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotacién de una patente
("segunda patente”) que no pueda ser explotada sin infringir otra patente
("primera patente"), habran de observarse las siguientes condiciones adicionales:
i) lainvencion reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance
técnico importante de una importancia econdmica considerable con respecto ala
invencion reivindicada en la primera patente;

1)) el titular de la primera patente tendra derecho a una licencia cruzada en
condiciones razonables para explotar lainvencion reivindicada en la segunda
patente; y

i) no podra cederse e uso autorizado de la primera patente Sin la cesion de
la segunda patente.

Revocaci on/caducidad
Se dispondra de la posibilidad de unarevision judicia de toda decision de
revocacion o de declaracion de caducidad de una patente.
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b)

Duracion de la proteccion

La proteccidn conferida por una patente no expirara antes de que haya
transcurrido un periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la
solicitud (Nota 14).

Patentes de procedimientos:. |a carga de la prueba

A efectos de los procedimientos civiles en materia de infraccion de los derechos
dd titular alos que serefiere & parrafo 1 b) del articulo 28, cuando € objeto de
una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades
judiciales estaran facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el
procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento
patentado. Por consiguiente, los Miembros establecerén que, salvo prueba en
contrario, todo producto idéntico producido por cuaquier parte sin €
consentimiento dd titular de la patente ha sido obtenido mediante e
procedimiento patentado, por |0 menos en una de las circunstancias siguientes:

s e producto obtenido por € procedimiento patentado es nuevo;

S existe una probabilidad sustancia de que € producto idéntico haya sido
fabricado mediante el procedimiento y d titular de la patente no puede establecer
mediante esfuerzos razonables cud ha sido € procedimiento efectivamente
utilizado.

Los Miembros tendran libertad para establecer que la carga de la prueba
indicada en € péarrafo 1 incumbiraa supuesto infractor solo s se cumple la
condicién enunciada en € gpartado @) 0 sdlo s se cumple la condicidn enunciada
en el apartado b).

3.En la presentacion de pruebas en contrario, se tendran en cuenta los intereses

legitimos de los demandados en cuanto a la proteccidn de sus secretos
industriadles y comerciales.

Seccion 6

Esquemas de trazado (topografias) delos circuitos integrados

Relacion con e Tratado IPIC

Los Miembros convienen en otorgar proteccion alos esquemas de trazado
(topografias) de circuitos integrados (denominados en € presente Acuerdo
"esquemeas de trazado") de conformidad con los articulos 2 a7 (salvo € parrafo 3
del articulo 6), d articulo 12 y e péarrafo 3 dd articulo 16 del Tratado sobre la
Propiedad Intelectua respecto de los Circuitos Integrados y en atenerse ademés
alas disposiciones siguientes.



Articulo 36

Articulo 37

Articulo 38

Alcance de la proteccion

Sin perjuicio de lo dispuesto en € parrafo 1 ddl articulo 37, los Miembros
considerarén ilicitos los siguientes actos s se redlizan sin la autorizacion del titular
del derecho (Nota 15): laimportacidn, venta o distribucion de otro modo con fines
comerciales de un esquema de trazado protegido, un circuito integrado en € que
esté incorporado un esquema de trazado protegido o un articulo que incorpore un
circuito integrado de esa indole solo en la medida en que éste siga conteniendo un
esguema de trazado ilicitamente reproducido.

Actos que no requieren la autorizacion del titular del derecho

. Sin perjuicio de lo dispuesto en d articulo 36, ningn Miembro estard obligado a

considerar ilicita laredizacion de ninguno de los actos a que se refiere dicho
articulo, en relacion con un circuito integrado que incorpore un esquema de
trazado ilicitamente reproducido o en relacién con cuaquier articulo que
incorpore ta circuito integrado, cuando la persona que realice u ordene esos
actos no supiera'y no tuviera motivos razonables para saber, a adquirir € circuito
integrado o € articulo que incorporatal circuito integrado, que incorporaba un
esquema de trazado reproducido ilicitamente. Los Miembros estableceran que,
después del momento en que esa persona reciba aviso suficiente de que €
esquema de trazado estaba reproducido ilicitamente, dicha persona podra redlizar
cualquier acto con respecto a producto en existencia o pedido antes de ese
momento, pero podra exigirsele que pague d titular del derecho una suma
equivalente ala regalia razonable que corresponderia pagar por unalicencia
libremente negociada de tal esquema de trazado.

L as condiciones establecidas en los apartados @) a k) del articulo 31 se aplicaran
mutatis mutandis en caso de concesion de cualquier licencia no voluntaria de
esquemas de trazado 0 en caso de uso de |os mismos por o para los gobiernos sin
autorizacion dd titular del derecho.

Duracion de la proteccion

En los Miembros en que se exija e registro como condicidn para la proteccion, la
proteccion de los esquemas de trazado no finalizara antes de la expiracion de un
periodo de 10 afios contados a partir de la fecha de la presentacién de la solicitud
de registro o de la primera explotacion comercia en cuaquier parte del mundo.
En los Miembros en que no se exija € registro como condicién parala
proteccidn, 1os esquemas de trazado quedaran protegidos durante un periodo no
inferior a 10 afios contados desde la fecha de la primera explotacion comercia
en cuaquier parte del mundo.

No obstante o dispuesto en los parrafos 1 y 2, todo Miembro podra establecer
gue la proteccion caducard a los 15 afios de la creacion del esquema de trazado.



Seccion 7
Proteccion de la informacion no divulgada

Articulo 39

1. Al garantizar una proteccion eficaz contrala competencia desledl, de
conformidad con lo establecido en @ articulo 10bis del Convenio de Paris (1967),
los Miembros protegeran la informacién no divulgada de conformidad con €
parrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos
oficides, de conformidad con e parrafo 3.

2. Laspersonasfisicasy juridicas tendran la posibilidad de impedir que la
informacion que esté legitimamente bajo su control se divulgue aterceros o sea
adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contrariaalos
usos comerciaes honestos (Nota 16), en la medida en que dicha informacién:

a) seasecretaen € sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuracion y
reunion precisas de sus componentes, generamente conocida ni facilmente
accesible para personas introducidas en |os circulos en que normalmente se
utiliza € tipo de informacion en cuestion; y

b) tengaun vaor comercial por ser secreta; y

¢) hayasido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla
secreta, tomadas por la persona que legitimamente la controla.

3.Los Miembros, cuando exijan, como condicion para aprobar la comercidizacion de

productos farmacéuticos o de productos quimicos agricolas que utilizan nuevas
entidades quimicas, la presentacion de datos de pruebas u otros no divulgados
cuya elaboracion suponga un esfuerzo considerable, protegeran esos datos
contra todo uso comercia dedea. Ademas, los Miembros protegerén esos datos
contra toda divulgacién, excepto cuando sea necesario para proteger a publico,
0 salvo que se adopten medidas para garantizar |a proteccion de los datos contra
todo uso comercia dededl.

Seccion 8
Control delas practicas anticompetitivas en las licencias contractual es
Articulo 40

1. Los Miembros convienen en que ciertas précticas o condiciones rdlativas ala
concesion de las licencias de los derechos de propiedad intelectua, que



restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales parael comercio y
pueden impedir latransferenciay la divulgacién de latecnologia.

2. Ninguna disposicion del presente Acuerdo impedira que los Miembros
especifiquen en su legidacion las practicas o condiciones reativas ala concesion
de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los
derechos de propiedad intelectua que tenga un efecto negativo sobre la
competencia en & mercado correspondiente. Como se establece supra, un
Miembro podra adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del
presente Acuerdo, medidas apropiadas paraimpedir o controlar dichas précticas,
que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesion, las condiciones que
impidan laimpugnacion de lavdidez y las licencias conjuntas obligetorias, alaluz
de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro.

3. Cadauno de los Miembros celebrara consultas, previa solicitud, con cualquiera
otro Miembro que tenga motivos para considerar que un titular de derechos de
propiedad intelectud que es naciona del Miembro d que se hadirigido la
solicitud de consultas o tiene su domicilio en & redliza précticas que infringen las
leyes o reglamentos del Miembro solicitante relativos a la materia de la presente
seccion, y desee conseguir que esalegidacion se cumpla, sin perjuicio de las
acciones que uno y otro Miembro pueda entablar d amparo de lalegidacion ni de
su plena libertad para adoptar una decision definitiva. EI Miembro a quien se
haya dirigido la solicitud examinar& con toda comprension la posibilidad de
celebrar las consultas, brindara oportunidades adecuadas para la celebracion de
las mismas con € Miembro solicitante y cooperara facilitando lainformacion
publicamente disponible y no confidencia que sea pertinente para la cuestion de
gue setrate, asi como otras informaciones de que disponga & Miembro, con
arreglo alaley naciond y areserva de que se concluyan acuerdos mutuamente
satisfactorios sobre la proteccion de su carécter confidencial por € Miembro
solicitante.

4. A todo Miembro cuyos nacionaes o personas que tienen en @ su domicilio sean
en otro Miembro objeto de un procedimiento relacionado con una supuesta
infraccion de las leyes o reglamentos de este otro Miembro relativos ala materia
de la presente Seccidn este otro Miembro darg, previa peticion, la posibilidad de
celebrar consultas en condiciones idénticas a las previstas en € parrafo 3 .

Partelll



OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Articulo 41

Seccion 1
Obligaciones generales

. Los Miembros se aseguraran de que en su legislacion naciona se establezcan

procedimientos de observancia de |os derechos de propiedad intelectua
conforme alo previsto en la presente Parte que permitan la adopcion de medidas
eficaces contra cualquier accion infractora de |os derechos de propiedad
intelectua a que se refiere @ presente Acuerdo, con inclusion de recursos agiles
para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de
disuasion de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarén de forma
gue se evite la creacion de obstéculos @ comercio legitimo, y deberan prever
salvaguardias contra su abuso.

. Los procedimientos relativos a la observancia de |os derechos de propiedad

intelectua seran justosy equitativos. No serén innecesariamente complicados o
gravosos, hi comportaran plazos injustificables o retrasos innecesarios.

. Las decisiones sobre € fondo de un caso se formularan, preferentemente, por

escrito y seran razonadas. Se pondrén a disposicién, a menos de las partesen €
procedimiento, sin retrasos indebidos. S6lo se basarén en pruebas acerca de las
cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oidas.

. Sedaraalas partes en & procedimiento la oportunidad de una revisién por una

autoridad judicia de las decisiones administrativas finales y, con sujecion alas
disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legidacion
de cada Miembro relativa a laimportancia de un caso, de a menos | os aspectos
juridicos de las decisiones judiciaes iniciaes sobre e fondo del caso. Sin
embargo, no sera obligatorio darles la oportunidad de revision de las sentencias
absol utorias dictadas en casos penales.

. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligacion de instaurar

un sistemajudicial parala observancia de |los derechos de propiedad intelectual
digtinto ddl ya existente para la aplicacion de lalegidacion en generd, ni afectaa
la capacidad de los Miembros para hacer observar su legidacion en general.
Ninguna disposicion de la presente Parte crea obligacion alguna con respecto ala
distribucion de los recursos entre |os medios destinados a lograr la observancia
de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observanciade la
legidacion en generd.



Articulo 42

Articulo 43

Articulo 44

Seccion 2

Procedimientosy recursos civiles y administrativos

Procedimientos justos y equitativos

Los Miembros pondrén a alcance de los titulares de derechos (Nota 17)
procedimientos judiciaes civiles paralograr la observancia de todos |os derechos
de propiedad intelectual a que serefiere e presente Acuerdo. Los demandados
tendrén derecho arecibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles
suficientes, con inclusién del fundamento de la reclamacion. Se autorizaraalas
partes a estar representadas por un abogado independiente y 1os procedimientos
no impondran exigencias excesvamente gravosas en cuanto a las
comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos
procedimientos estardn debidamente facultadas para sustanciar sus alegacionesy
presentar todas |as pruebas pertinentes. El procedimiento debera prever medios
paraidentificar y proteger lainformacion confidencial, salvo que elo sea
contrario a prescripciones congtitucional es existentes.

Pruebas

. Las autoridades judiciales estarén facultadas para ordenar que, cuando una parte

haya presentado |as pruebas de que razonablemente dispongay que basten para
sustentar sus alegaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para
sustanciar sus aegaciones que se encuentre bgjo € control de la parte contraria,
ésta gporte dicha prueba, con sujecion, en los casos procedentes, a condiciones
gue garanticen la proteccion de lainformacién confidencial.

. En caso de que una de |las partes en € procedimiento deniegue voluntariamente y

sin motivos solidos @ acceso a informacion necesaria o de otro modo no facilite
tal informacion en un plazo razonable u obstaculice de manera sustancia un
procedimiento relativo a una medida adoptada para asegurar la observancia de
un derecho, los Miembros podrén facultar a las autoridades judiciales para
formular determinaciones preliminares'y definitivas, afirmativas o negativas,
sobre la base de lainformacion que les haya sido presentada, con inclusion de la
reclamacion o de la aegacién presentada por |a parte afectada
desfavorablemente por la denegacion del acceso alainformacion, a condicion de
gue se dé alas partes la oportunidad de ser oidas respecto de las alegaciones o
las pruebas.

Mandamientos judiciaes

. Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar a una parte que

desista de unainfraccion, entre otras cosas paraimpedir que los productos
importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectua entren en los



Articulo 45

Articulo 46

circuitos comerciaes de su jurisdiccion, inmediatamente después del despacho de
aduana de los mismos. Los Miembros no tienen la obligacion de conceder esa
facultad en relacion con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida
por una persona antes de saber 0 tener motivos razonables para saber que operar
con esa materia comportaria infraccion de un derecho de propiedad intelectud.

. A pesar de las demés disposiciones de esta Parte, y siempre que se respeten las

disposiciones de la Parte 11 especificamente referidas a la utilizacion por el
gobierno, o por terceros autorizados por € gobierno, sin @ consentimiento del
titular de los derechos, los Miembros podréan limitar |os recursos disponibles
contrata utilizacion a pago de una compensacién de conformidad con o
dispuesto en € apartado h) del articulo 31. En los demés casos se aplicaran los
recursos previstos en la presente Parte o, cuando éstos sean incompatibles con la
legidacion de un Miembro, podrén obtenerse sentencias declarativas y una
compensaci 0n adecuada.

Perjuicios

. Lasautoridades judiciales estaran facultadas para ordenar a infractor que pague

al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar € dafio que
éste haya sufrido debido a una infraccion de su derecho de propiedad intel ectual,
causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para
saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

. Las autoridades judiciaes estaran asimismo facultadas para ordenar al infractor

gue pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de
los abogados que sean procedentes. Cuando asi proceda, los Miembros podran
facultar alas autoridades judiciales para que concedan reparacion por concepto
de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun
cuando € infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo,
haya desarrollado una actividad infractora.

Otros recursos

Para establecer un medio eficaz de disuasion de las infracciones, las
autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar que las mercancias que se
haya determinado que son mercancias infractoras sean, sin indemnizacion alguna,
apartadas de | os circuitos comerciales de forma que se evite causar dafios
titular del derecho, o que sean destruidas, sempre que elo no sea incompatible
con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciaes estaran
ademas facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan
utilizado predominantemente para la produccién de los bienes infractores, sean,
sin indemni zacién alguna, apartados de |os circuitos comerciaes de forma que se
reduzcan a minimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrén en cuenta, a



Articulo 47

Articulo 48

Articulo 49

dar curso alas correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya
proporcion entre la gravedad de la infraccion y las medidas ordenadas como los
intereses de terceros. En cuanto a las mercancias de marca de fabrica o de
comercio fasificadas, la ssimple retirada de la marca de fébrica o de comercio
apuesta ilicitamente no bastar, salvo en casos excepcionaes, para que se
permita la colocacion de los bienes en los circuitos comerciales.

Derecho de informacion

Los Miembros podran disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la
gravedad de lainfraccion, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor
queinforme a titular del derecho sobre laidentidad de los terceros que hayan
participado en la produccion y distribucion de los bienes o servicios infractores, y
sobre sus circuitos de distribucion.

Indemnizacion a demandado

. Lasautoridades judiciaes estaran facultadas para ordenar a una parte a cuya

instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado ddl procedimiento de
observancia que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto
indebidamente una obligacion o una restriccidn, por € dafio sufrido a causadeta
abuso. Las autoridades judiciales estaran asimismo facultadas para ordenar al
demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los
honorarios de |os abogados que sean procedentes.

. Enrelacion con la administracion de cuaquier legidacion relativa ala proteccion

0 ala observancia de los derechos de propiedad intelectual, los Miembros
eximiran tanto a las autoridades como a los funcionarios publicos de las
responsabilidades que darian lugar a medidas correctoras adecuadas solo en el
caso de actuaciones |levadas a cabo o proyectadas de buena fe parala
administracion de dicha legidacion.

Procedimientos administrativos

En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultas de
procedimientos administrativos referentes a fondo de un caso, esos
procedimientos se atendran a principios sustancialmente equivalentes alos
enunciados en esta seccion.

Seccion 3
Medidas provisionales



Articulo 50

a)

b)

Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar la adopcion de
medidas provisionales rapidas y eficaces destinadas a

evitar que se produzca la infraccion de cualquier derecho de propiedad intelectual
y, en particular, evitar que las mercancias ingresen en los circuitos comerciales
de lajurisdiccion de aquéllas, inclusive las mercancias importadas,
inmediatamente después del despacho de aduana;

preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infraccion.

L as autoridades judiciales estaran facultadas para adoptar medidas provisionales,
cuando dllo sea conveniente, sin haber oido ala otra parte, en particular cuando
haya probabilidad de que cualquier retraso cause dafio irreparable d titular de los
derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destruccion de pruebas.

Las autoridades judiciaes estaran facultadas para exigir a demandante que
presente |as pruebas de que razonablemente disponga, con € fin de establecer a
su satisfaccién con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es e
titular del derecho y que su derecho es objeto 0 va a ser objeto inminentemente
deinfraccidn, y para ordenar a demandante que aporte unafianza o garantia
equivalente que sea suficiente para proteger a demandado y evitar abusos.
Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oido ala otra parte,
éstas se notificaran sin demora a la parte afectada a mas tardar inmediatamente
después de ponerlas en aplicacion. A peticion del demandado, en un plazo
razonable contado a partir de esa notificacion se procederaa unarevision, en la
que se le reconocera € derecho de audiencia, con objeto de decidir s deben
modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.

La autoridad encargada de la gecucién de las medidas provisionaes podra exigir
a demandante que presente cua quiera otra informacion necesaria parala
identificacion de las mercancias de que se trate.

Sin perjuicio de lo dispuesto en € parrafo 4, las medidas provisionaes adoptadas
a amparo de los parrafos 1y 2 se revocaran o quedardn de otro modo sin efecto,
apeticion del demandado, s @ procedimiento conducente a una decision sobre €
fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habré de ser establecido,
cuando lalegidacion de un Miembro lo permita, por determinacion de la
autoridad judicia que haya ordenado las medidas, y que afata de esa
determinacion no sera superior a 20 dias habiles o 31 dias naturales, s este plazo
fuera mayor.

En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por
accion u omision del demandante, 0 en aquellos casos en que posteriormente se
determine que no hubo infraccion o0 amenaza de infraccidn de un derecho de
propiedad intelectual, las autoridades judiciaes estaran facultadas para ordenar a



demandante, previa peticion del demandado, que pague a éste una indemnizacion
adecuada por cualquier dafio causado por esas medidas.

. En lamedida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultas de

procedimientos administrativos, esos procedimientos se atendran a principios
sustancia mente equivalentes a los enunciados en esta seccidn.

Seccion 4

Prescripciones especial es relacionadas con las medidas en frontera (Nota 18)

Articulo 51

Articulo 52

Articulo 53

Suspension del despacho de aduana por |as autoridades aduaneras

Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptaran
procedimientos (Nota 19) para que d titular de un derecho, que tenga motivos
validos para sospechar que se prepara laimportacion de mercancias de marca de
fébrica o de comercio fasificadas o mercancias pirata que lesionan € derecho de
autor (Nota 20), pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas
0 judiciaes, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de
aduanas suspendan € despacho de esas mercancias paralibre circulacion. Los
Miembros podrén autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de
mercancias que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad
intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente seccion.
Los Miembros podran establecer también procedimientos analogos para que las
autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancias destinadas a
la exportacion desde su territorio.

Demanda

Se exigird atodo titular de un derecho que inicie un procedimiento de
conformidad con € articulo 51 que presente pruebas suficientes que demuestren
a satisfaccion de las autoridades competentes que, de acuerdo con lalegidacion
dedl pais de importacidn, existe presuncion de infraccion de su derecho de
propiedad intelectua y que ofrezca una descripcion suficientemente detallada de
las mercancias de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las
autoridades de aduanas. L as autoridades competentes comunicaran a
demandante, dentro de un plazo razonable, s han aceptado la demanda y, cuando
sean ellas mismas quienes lo establezcan, € plazo de actuacion de las
autoridades de aduanas.

Fianza o garantia equivaente



Articulo 54

Articulo 55

1. Lasautoridades competentes estaran facultadas para exigir d demandante que

aporte una fianza o garantia equivalente que sea suficiente para proteger a
demandado y alas autoridades competentes e impedir abusos. Esafianza o
garantia equivalente no debera disuadir indebidamente del recurso a estos
procedimientos.

. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ambito de la presente

seccion, las autoridades aduaneras hayan suspendido € despacho paralibre
circulacion de mercancias que comporten dibujos o modelos industriaes,
patentes, esquemas de trazado o informacién no divulgada, sobre la base de una
decisién no tomada por una autoridad judicia u otra autoridad independiente, y €
plazo estipulado en € articulo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente
facultada al efecto dicte una medida precautoria provisiond, y s se han cumplido
todas las demés condiciones requeridas para laimportacion, € propietario, €
importador o e consignatario de esas mercancias tendra derecho a obtener que
se proceda a despacho de aduana de las mismas previo depdsito de una fianza
por un importe que sea suficiente para proteger d titular del derecho en cualquier
caso de infraccion. El pago de tal fianza se entendera sin perjuicio de ningun otro
recurso a disposicion del titular del derecho, y se entendera asmismo que la
fianza se devolvera s éste no gerce € derecho de accidn en un plazo razonable.

Notificacion de la suspension
Se notificara prontamente a importador y a demandante la suspension del
despacho de aduana de las mercancias de conformidad con € articulo 51.

Duracion de la suspensiéon

En caso de que en un plazo no superior a 10 dias hébiles contado a partir de la
comunicacion de la suspension ad demandante mediante aviso, |as autoridades de
aduanas no hayan sido informadas de que una parte que no sea & demandado ha
iniciado & procedimiento conducente a una decision sobre € fondo de la cuestion
o0 de que la autoridad debidamente facultada a efecto ha adoptado medidas
provisionales que prolonguen la suspension del despacho de aduana de las
mercancias, se procedera a despacho de las mismas s se han cumplido todas las
demas condiciones requeridas para su importacién o exportacion; en los casos en
que proceda, € plazo mencionado podra ser prorrogado por otros 10 dias hébiles.
S sehainiciado € procedimiento conducente a una decision sobre e fondo del
asunto, a peticion del demandado se procedera en un plazo razonable a una
revision, que incluird e derecho de audiencia, con objeto de decidir S esas
medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. No obstante, cuando la
suspension del despacho de aduana se efectle o0 se continle en virtud de una



Articulo 56

Articulo 57

Articulo 58

Articulo 59

3)

b)

medida judicia provisona, se aplicaran las disposiciones del parrafo 6 ddl articulo
50.

Indemnizacion d importador y a propietario de las mercancias

Las autoridades pertinentes estarén facultadas para ordenar a demandante
que pague a importador, a consignatario y al propietario de las mercancias una
indemnizacion adecuada por todo dafio a ellos causado por la retencién infundada
de las mercancias o por la retencion de las que se hayan despachado de
conformidad con lo dispuesto en € articulo 55.

Derecho de inspeccion e informacion

Sin perjuicio de la proteccidn de lainformacion confidencial, los Miembros
facultaran alas autoridades competentes para dar a titular del derecho
oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con € fin de fundamentar
sus reclamaciones, cualesquiera mercancias retenidas por las autoridades de
aduanas. Las autoridades competentes estaran asimismo facultadas para dar a
importador oportunidades equivaentes para que haga inspeccionar esas
mercancias. Los Miembros podran facultar a las autoridades competentes para
que, cuando se haya adoptado una decision positiva sobre e fondo del asunto,
comuniquen al titular del derecho e nombre 'y direccion del consignador, €
importador y € consignatario, asi como la cantidad de las mercancias de que se
trate.

Actuacion de oficio

Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actlien por
propiainiciativay suspendan € despacho de aquellas mercancias respecto de las
cuales tengan la presuncién de que infringen un derecho de propiedad intelectual:
las autoridades competentes podran pedir en cualquier momento al titular del
derecho toda informacion que pueda serles Util para ejercer esa potestad;
la suspensién debera notificarse sin demora al importador y al titular del derecho.
Si el importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspension
quedara sujeta, mutatis mutandis, a las condiciones estipuladas en el articulo 55;
los Miembros eximiran tanto a las autoridades como a los funcionarios publicos de
las responsabilidades que darian lugar a medidas correctoras adecuadas solo en el
caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

Recursos

Sin perjuicio de las demés acciones que correspondan d titular del derechoy a
reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las
autoridades competentes estaran facultadas para ordenar la destruccién o



Articulo 60

Articulo 61

b)

eliminacion de las mercancias infractoras de conformidad con |os principios
establecidos en € articulo 46. En cuanto a las mercancias de marca de fabricao
de comercio fasificadas, las autoridades no permitiran, salvo en circunstancias
excepcionales, que las mercancias infractoras se reexporten en € mismo estado
ni las someteran a un procedimiento aduanero digtinto.

Importaciones insgnificantes

Los Miembros podran excluir de la aplicacion de las disposiciones precedentes
las pequefias cantidades de mercancias que no tengan carécter comercial y
formen parte del equipaje personal de los vigeros 0 se envien en peguefias
partidas.

Seccion 5
Procedimientos penales

Los Miembros establecerén procedimientos y sanciones penales a menos para
los casos de falsificacion dolosa de marcas de fébrica o de comercio o de
piraterialesiva del derecho de autor a escala comercia. Los recursos disponibles
comprenderdn la pena de prision y/o laimpaosicion de sanciones pecuniarias
suficientemente disuasorias que sean coherentes con e nivel de las sanciones
aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los
recursos disponibles figurara también la confiscacion, € decomisoy la
destruccion de las mercancias infractoras y de todos los materiales 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 aescaa comercial.

se entenderd por "mercancias de marca de fébrica o de comercio fasificadas'
cualesquiera mercancias, incluido su embalgje, que lleven apuestasin
autorizacion una marca de fabrica o de comercio idéntica ala marca vdidamente
registrada para tales mercancias, 0 que no pueda distinguirse en sus aspectos
esenciales de esamarca, y que de ese modo lesione los derechos que d titular de
lamarca de que se trate otorga la legidacion del pais de importacion;

se entendera por "mercancias pirata que lesionan € derecho de autor”
cualesquiera copias hechas sin € consentimiento del titular del derecho o de una
persona debidamente autorizada por é en e pais de produccién y que se realicen
directa o indirectamente a partir de un articulo cuando la realizacion de esa copia



habria constituido infraccion del derecho de autor o de un derecho conexo en
virtud de lalegidacion del pais de importacion.

Parte |V

ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS

Articulo 62

Articulo 63

. Como condicién parala adquisicion y mantenimiento de derechos de propiedad

intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte 11, los Miembros podran
exigir que se respeten procedimientos y tramites razonables. Tales
procedimientos y tramites serdn compatibles con las disposiciones del presente
Acuerdo.

. Cuando la adquisicion de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada

a otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se aseguraran de que los
procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones
sustantivas parala adquisicion del derecho, permitan su otorgamiento o registro
dentro de un periodo razonable, a fin de evitar que e periodo de proteccion se
acorte injustificadamente.

. A las marcas de servicio se aplicard mutatis mutandis € articulo 4 del Convenio

de Paris (1967).

. Los procedimientos relativos ala adquisicion o mantenimiento de derechos de

propiedad intelectud y los de revocacion administrativa'y procedimientos
contradictorios como los de oposicion, revocacion y cancelacion, cuando la
legidacion de un Miembro establezca tales procedimientos, se regiran por los
principios generales enunciados en los parrafos 2 y 3 del articulo 41.

. Las decisones administrativas definitivas en cuaquiera de los procedimientos

mencionados en € parrafo 4 estaran sujetas a revision por una autoridad judicial
o cuadjudicia. Sin embargo, no habra obligacion de establecer la posibilidad de
gue se revisen dichas decisiones en caso de que no haya prosperado la oposicion
0 en caso de revocacion administrativa, sempre que los fundamentos de esos
procedimientos puedan ser objeto de un procedimiento de invalidacion.

PARTE V
PREVENCION Y SOLUCION DE DIFERENCIAS

Transparencia



Articulo 64

. Lasleyes, reglamentos, decisiones judiciaes definitivas y resoluciones

administrativas de aplicacion genera hechos efectivos por un Miembro y
referentes ala materia del presente Acuerdo (existencia, acance, adquisicion,
observanciay prevencién del abuso de los derechos de propiedad intelectual)
serén publicados o, cuando tal publicacion no sea factible, puestos a disposicion
del publico, en unidiomade pais, de forma que permitaalos gobiernosy alos
titulares de los derechos tomar conocimiento de ellos. También se publicarén los
acuerdos referentes ala materia del presente Acuerdo que estén en vigor entre
el gobierno o una entidad oficia de un Miembro y € gobierno o una entidad
oficid de otro Miembro.

. Los Miembros notificaran las leyes y reglamentos a que se hace referenciaen €

parrafo 1 a Consgo de los ADPIC, para ayudar a éste en su examen de la
aplicacion del presente Acuerdo. El Consgjo intentard reducir a minimo la carga
gue supone paralos Miembros € cumplimiento de esta obligacion, y podra decidir
que exime a éstos de la obligacion de comunicarle directamente las leyes y
reglamentos, s |as consultas con la OMPI sobre e establecimiento de un registro
comun de las citadas leyes y reglamentos tuvieran éxito. A este respecto, €
Consglo examinara también cualquier medida que se precise en relacion con las
notificaciones con arreglo alas obligaciones estipuladas en € presente Acuerdo
gue se derivan de las disposiciones dd articulo 6ter del Convenio de Pearis (1967).

. Cada Miembro estara dispuesto a facilitar, en respuesta a una peticién por

escrito recibida de otro Miembro, informacion ddl tipo de la mencionada en €
parrafo 1. Cuando un Miembro tenga razones para creer que una decision
judicial, resolucién administrativa o acuerdo bilateral concretos en la esfera de los
derechos de propiedad intelectual afecta alos derechos que le corresponden a
tenor del presente Acuerdo, podré solicitar por escrito que se le dé acceso ala
decision judicia, resolucion administrativa o acuerdo bilateral en cuestion o que
se le informe con suficiente detalle acerca de ellos.

. Ninguna de las disposiciones de los parrafos 1 a 3 obligard alos Miembros a

divulgar informacion confidencial que impida la aplicacion de laley o seade otro
modo contraria a interés publico o perjudique los intereses comerciaes legitimos
de determinadas empresas publicas o privadas.

Solucion de diferencias

. Salvo disposicién expresa en contrario en € presente Acuerdo, para las consultas

y lasolucién de las diferencias en € ambito del mismo serén de aplicacion las
disposiciones de los articulos XXI11 'y XXI1l del GATT de 1994, desarrolladas y
aplicadas por € Entendimiento sobre Solucién de Diferencias.

. Durante un periodo de cinco afios contados a partir de la fecha de entrada en

vigor del Acuerdo sobre laOMC, parala solucion de las diferencias en e ambito



Articulo 65

dd presente Acuerdo no serén de aplicacion los parrafos 1 b) y 1 ¢) dd articulo
XXIII dd GATT de 1994.

. Durante € periodo a que se hace referenciaen € parrafo 2, el Consgo de los

ADPIC examinara € alcancey las modalidades de las reclamaciones del tipo
previsto en los parrafos 1 b) y 1 ¢) del articulo XXI11 del GATT de 1994 que se
planteen de conformidad con e presente Acuerdo y presentara recomendaciones
ala Conferencia Ministeria para su agprobacion. Las decisiones de la
Conferencia Ministerial de aprobar esas recomendaciones o ampliar € periodo
previsto en € parrafo 2 sblo podran ser adoptadas por consenso, y las
recomendaciones aprobadas surtirén efecto para todos los Miembros sin otro
proceso de aceptacion formal.

PARTE VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposiciones transitorias

. Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 2, 3y 4, ninglin Miembro estara

obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de
un periodo general de un afio contado desde la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobrela OMC.

. Todo pais en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo periodo

de cuatro afios la fecha de aplicacion, que se establece en € parrafo 1, de las
disposiciones del presente Acuerdo, con excepcion de los articulos 3, 4y 5.

. Cualquier otro Miembro que se halle en proceso de transformacion de una

economia de planificacion central en una economia de mercado y libre empresay
que redlice unareforma estructural de su sistema de propiedad intelectua y se
enfrente a problemas especiales en la preparacion o aplicacion de sus leyesy
reglamentos de propiedad intelectual podré también beneficiarse del periodo de
aplazamiento previsto en € péarrafo 2.

. En lamedida en que un pais en desarrollo Miembro esté obligado por € presente

Acuerdo a ampliar la proteccion mediante patentes de productos a sectores de
tecnologia que no gozaban de tal proteccion en su territorio en lafecha general
de aplicacion del presente Acuerdo para ese Miembro, segun se establece en €
parrafo 2, podré aplazar |a aplicacion a esos sectores de tecnologia de las
disposiciones en materia de patentes de productos de la seccion 5 de la Parte
por un periodo adiciond de cinco afios.

. Todo Miembro que se valga de un periodo transitorio a amparo de lo dispuesto

en los parrafos 1, 2, 3 6 4 se asegurara de que las modificaciones que introduzca
en sus leyes, reglamentos o précticas durante ese periodo no hagan que



Articulo 66

Articulo 67

Articulo 68

disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente
Acuerdo.

Paises menos addlantados Miembros

. Habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales de |os paises menos

adelantados Miembros, de sus limitaciones econdmicas, financierasy
administrativas y de la flexibilidad que necesitan para establecer una base
tecnolOgica viable, ninguno de estos Miembros estara obligado a aplicar las
disposiciones del presente Acuerdo, a excepcion de los articulos 3, 4y 5, durante
un periodo de 10 afios contado desde la fecha de aplicacion que se establece en
el parrafo 1 del articulo 65. El Consgo de los ADPIC, cuando reciba de un pais
menos adel antado Miembro una peticidn debidamente motivada, concedera
prorrogas de ese periodo.

. Los paises desarrollados Miembros ofreceran alas empresas e instituciones de

su territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar latransferencia de
tecnologia a los paises menos adelantados Miembros, con € fin de que éstos
puedan establecer una base tecnolégica soliday viable.

Cooperacion técnica

Con d fin de facilitar la aplicacion ddl presente Acuerdo, los paises
desarrollados Miembros prestarén, previa peticion, y en términos y condiciones
mutuamente acordados, cooperacion técnicay financiera alos paises en
desarrollo o paises menos adelantados Miembros. Esa cooperacion comprendera
laasistencia en la preparacion de leyes y reglamentos sobre proteccion y
observancia de los derechos de propiedad intelectual y sobre la prevencién del
abuso de los mismos, e incluird apoyo para e establecimiento o ampliacidn de las
oficinas y entidades nacionales competentes en estas materias, incluida la
formacion de persond.

PARTE VII

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES, DISPOSICIONES FINALES

Consgjo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con € Comercio

El Consgjo de los ADPIC supervisara la aplicacion de este Acuerdo y, en
particular, € cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les
incumben en virtud del mismo, y ofrecera alos Miembros la oportunidad de
celebrar consultas sobre cuestiones referentes a los aspectos de |os derechos de
propiedad intelectua relacionados con € comercio. Asumira las demas funciones



Articulo 69

Articulo 70

gue le sean asignadas por los Miembros 'y, en particular, les prestara la asistencia
que le soliciten en € marco de los procedimientos de solucién de diferencias. En
el desempefio de sus funciones, € Consgo delos ADPIC podra consultar alas
fuentes que considere adecuadas y recabar informacién de ellas. En consulta con
laOMPI, e Consgjo tratara de establecer, en € plazo de un afio después de su
primera reunion, las disposiciones adecuadas para la cooperacidn con los 6rganos
de esa Organizacion.

Cooperacion internaciona

Los Miembros convienen en cooperar entre si con objeto de eiminar €
comercio internaciona de mercancias que infrinjan los derechos de propiedad
intelectual. A este fin, estableceran servicios de informacion en su
administracion, daran notificacion de esos servicios y estaran dispuestos a
intercambiar informacidn sobre el comercio de las mercancias infractoras. En
particular, promoveran € intercambio de informacion y la cooperacion entre las
autoridades de aduanas en |0 que respecta a comercio de mercancias de marca
de fabrica o de comercio fasificadas y mercancias pirata que lesionan el derecho
de autor.

Proteccion de la materia existente

. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de

lafecha de aplicacidn del Acuerdo parael Miembro de que se trate.

. Salvo disposicion en contrario, € presente Acuerdo genera obligaciones relativas

atoda la materia existente en la fecha de aplicacion del presente Acuerdo para
el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha,
0 que cumpla entonces 0 posteriormente |os criterios de proteccion establecidos
en el presente Acuerdo. En lo concerniente a presente parrafo y alos parrafos 3
y 4, las obligaciones de proteccién mediante € derecho de autor relacionadas con
las obras existentes se determinardn Unicamente con arreglo a articulo 18 del
Convenio de Berna (1971), y las obligaciones relacionadas con los derechos de
los productores de fonogramas y artistas intérpretes o gjecutantes de los
fonogramas existentes se determinaran Unicamente con arreglo al articulo 18 del
Convenio de Berna (1971) aplicable conforme alo dispuesto en € péarrafo 6 del
articulo 14 del presente Acuerdo.

. No habra obligacion de restablecer |a proteccion ala materia que, en lafecha de

aplicacion del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado a
dominio publico.

. En cuanto a cua esguiera actos relativos a objetos concretos que incorporen

materia protegida y que resulten infractores con arreglo alo estipulado en la
legidacion conforme al presente Acuerdo, y que se hayan iniciado, o paralos que



se haya hecho una inversion significativa, antes de la fecha de aceptacion del
Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro, cualquier Miembro podra establecer
una limitacién de los recursos disponibles d titular del derecho en relacion con la
continuacion de tales actos después de la fecha de aplicacion del presente
Acuerdo para este Miembro. Sin embargo, en tales casos, € Miembro
establecerd como minimo & pago de una remuneracion equitativa.

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

. No se exigiraalos Miembros que apliquen d articulo 31 -ni d requisito
establecido en e parrafo 1 dd articulo 27 de que los derechos de patente
deberan poder gjercerse sin discriminacion por € campo de latecnologia- a uso
sin laautorizacion dd titular del derecho, cuando la autorizacion de tal uso haya
sido concedida por los poderes publicos antes de la fecha en que se conociera el
presente Acuerdo.

. En d caso de los derechos de propiedad intelectual cuya proteccion esté
condicionada a registro, se permitira que se modifiquen solicitudes de proteccion
que estén pendientes en la fecha de aplicacion del presente Acuerdo para el
Miembro de que se trate para reivindicar |a proteccion mayor que se prevea en
las disposiciones del presente Acuerdo. Tales modificaciones no incluirdn materia
nueva

. Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro
no conceda proteccion mediante patente a los productos farmacéuticos ni alos
productos quimicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le
impone € articulo 27, ese Miembro:

a) no obstante |as disposiciones de |a Parte V1, establecera desde la fecha
en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio por e cua puedan presentarse
solicitudes de patentes para esas invenciones,

b) aplicara a esas solicitudes, desde |a fecha de aplicacion del presente
Acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este Acuerdo como s
tales criterios estuviesen aplicandose en la fecha de presentacion de las
solicitudes en ese Miembro, 0 S puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica,
en lafechade prioridad de la solicitud; y

C) establecera la proteccion mediante patente de conformidad con €
presente Acuerdo desde la concesion de la patente y durante el resto de la
duracion de lamisma, a contar de lafecha de presentacion de la solicitud de
conformidad con € articulo 33 del presente Acuerdo, paralas solicitudes que
cumplan los criterios de proteccion a que se hace referencia en € apartado b).

. Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro de
conformidad con € péarrafo 8 a), se concederan derechos exclusivos de



Articulo 71

Articulo 72

Articulo 73

b)

comerciaizacion, no obstante las disposiciones de la Parte V1, durante un periodo
de cinco afios contados a partir de la obtencion de la aprobacion de
comercializacion en ese Miembro o hasta que se conceda o rechace una patente
de producto en ese Miembro s este periodo fuera més breve, siempre que, con
posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobrela OMC, se haya
presentado una solicitud de patente, se haya concedido una patente para ese
producto y se haya obtenido |a aprobacion de comercializacion en otro Miembro.

Examen y modificacion

El Consgo de los ADPIC examinara la aplicacion de este Acuerdo unavez
transcurrido € periodo de transicién mencionado en € péarrafo 2 ddl articulo 65.
A lavista de la experiencia adquirida en esa aplicacion, lo examinara dos afios
después de la fecha mencionada, y en adelante a interval os idénticos. El Consgjo
podra realizar también exdmenes en funcion de cual esquiera nuevos
acontecimientos que puedan justificar la introduccidn de una modificacion o
enmienda del presente Acuerdo.

L as modificaciones que sirvan meramente para gjustarse a niveles mas el evados
de proteccién de los derechos de propiedad intelectual alcanzadosy vigentes en
otros acuerdos multilateraes, y que hayan sido aceptadas en e marco de esos
acuerdos por todos los Miembros de la OMC podran remitirse ala Conferencia
Ministerial para que adopte las medidas que corresponda de conformidad con lo
dispuesto en € péarrafo 6 del articulo X del Acuerdo sobre la OMC sobre la base
de una propuesta consensuada del Consgjo de los ADPIC.

Reservas
No se podrén hacer reservas relativas a ninguna de | as disposiciones del
presente Acuerdo sin e consentimiento de los demas Miembros.

Excepciones relativas a la seguridad

Ninguna disposicion del presente Acuerdo se interpretara en € sentido de que:
imponga a un Miembro la obligacién de suministrar informaciones cuya
divulgacion considera contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o
impida a un Miembro la adopcion de las medidas que estime necesarias parala
proteccion de los intereses esenciales de su seguridad:
i) relativas a las materias fisionables o0 a aguellas que sirvan para su
fabricacion;
ii) relativas a tréfico de armas, municionesy material de guerra, y atodo
comercio de otros articulos y material destinados directa o indirectamente a
asegurar €l abastecimiento de las fuerzas armadas;
iii) aplicadas en tiempos de guerra 0 en caso de grave tension internacional; o



c)impida a un Miembro la adopcion de medidas en cumplimiento de las obligaciones
por é contraidas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para e
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

NOTAS

Nota 7: Nota original: Por el término "nacionales” utilizado en el presente Acuerdo se entenderd, en el caso de
un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, las personas fisicas o juridicas que tengan domicilio o
un establecimiento industrial 0 comercial, real y efectivo, en ese territorio aduanero.

Nota 8: Nota original: En el presente Acuerdo, por "Convenio de Paris” se entiende el Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial; la mencion "Convenio de Paris (1967)" se refiere al Acta de
Estocolmo de ese Convenio, de fecha 14 de julio de 1967. Por "Convenio de Berna", se entiende el
Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Avrtisticas; la mencion "Convenio de Berna
(1971)" se refiere al Acta de Paris de ese Convenio, de 24 de julio de 1971. Por "Convencién de Roma" se
entiende la Convencion Internacional sobre la Proteccion de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los
Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusion, adoptada en Roma el 26 de octubre de
1961. Por "Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados™ (Tratado IPIC) se
entiende el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en
Washington el 26 de mayo de 1989. Por "Acuerdo sobre la OMC" se entiende el Acuerdo por el que se
establece la OMC.

Nota 9: Nota original: A los efectos de los articulos 3y 4, la "proteccién™ comprendera los aspectos relativos a
la existencia, adquisicion, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual asi
como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata especificamente
este Acuerdo.

Nota 10: Nota original: En lo que respecta a estas obligaciones, los Miembros podran, sin perjuicio de lo
dispuesto en la primera frase del articulo 42, prever medidas administrativas para lograr la observancia.

Nota 11: Nota original: A los efectos del presente articulo, todo Miembro podrd considerar que las
expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicacion industrial” son sinGnimos respectivamente de
las expresiones "no evidentes™ y "Utiles".

Nota 12: Nota original: Este derecho, al igual que todos los demas derechos conferidos por el presente
Acuerdo respecto del uso, venta, importacion u otra forma de distribucién de productos, esta sujeto a las
disposiciones del articulo 6.

Nota 13: Nota original: La expresion "otros usos" se refiere a los usos distintos de los permitidos en virtud del
articulo 30.

Nota 14: Nota original: Queda entendido que los Miembros que no dispongan de un sistema de concesion
inicial podran establecer que la duracion de la proteccién se computara a partir de la fecha de presentacion de
solicitud ante el sistema que otorgue la concesion inicial.

Nota 15: Nota original: Se entendera que la expresion "titular del derecho™ tiene en esta seccion el mismo
sentido que el término "titular" en el Tratado IPIC.

Nota 16: Nota original: A los efectos de la presente disposicion, la expresion "de manera contraria a l0s usos
comerciales honestos" significard por lo menos las précticas tales como el incumplimiento de contratos, el



abuso de confianza, la instigacién a la infraccion, e incluye la adquisicion de informacién no divulgada por
terceros que supieran, 0 que no supieran por negligencia grave, que la adquisicion implicaba tales practicas.
Nota 17; Nota original: A los efectos de la presente Parte, la expresion "titular de los derechos™ incluye las
federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos.

Nota 18: Nota original: En caso de que un Miembro haya desmantelado lo esencial de sus medidas de control
sobre los movimientos de mercancias a través de sus fronteras con otro Miembro con el que participe en una
unién aduanera, no estara obligado a aplicar las disposiciones de la presente seccion en esas fronteras.

Nota 19: Nota original: Queda entendido que no habra obligacién de aplicar estos procedimientos a las
importaciones de mercancias puestas en el mercado en otro pais por el titular del derecho o con su
consentimiento, ni a las mercancias en transito.

Nota 20: Nota original: 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 lleven apuesta sin autorizacion una marca de fabrica o de comercio idéntica a la
marca validamente registrada para tales mercancias, 0 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 entenderd 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
produccion y que se realicen directa o indirectamente a partir de un articulo cuando la realizacion de esa copia
habria constituido infraccion del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislacion del pais
de importacion.

Decreto N.° 16
PROMULGA EL ACUERDO DE MARRAKECH

POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL
COMERCIO,

Y LOS ACUERDOS ANEXOS QUE SE INDICAN

(Publicado en el Diario Oficial N.° 35.169, de 17 de mayo de 1995)

Num. 16.— Santiago, 5 de Enero de 1995.— Vistos: Los articulos 32, N.° 17, y 50, N.° 1, de la Constitucion
Politica de la Republica.

Considerando: Que con fecha 15 de abril de 1994 se adoptaron en Marrakech, Marruecos, al término de la
Octava Ronda de Negociaciones Multilaterales del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT), el "Acuerdo de Marrakech", por el que se establece la Organizacién Mundial del Comercio, y los
siguientes acuerdos anexos: [...]



c) El anexo 1C: Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio [...]

Que el "Acuerdo de Marrakech" y los acuerdos anexos sefialados han sido aprobados por el Congreso
Nacional, segun consta en el oficio N.° 401, de 24 de noviembre de 1994, de la Honorable Camara de
Diputados.

Que el Instrumento de Aceptacion se depositd con fecha 28 de diciembre de 1994 ante el Director General
de las partes Contratantes del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 1947.

Que por Nota N.° 727, de 28 de Diciembre de 1994, de la Misién de Chile ante los Organismos
Internacionales de Ginebra, se informé a la Secretaria del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio lo siguiente: "...el deseo del Gobierno de Chile de Acogerse a las disposiciones del articulo 20.1,
20.2, 20.3 del Acuerdo relativo a la Aplicacion del articulo VII del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994, requiriendo disponer de los plazos maximos posibles que este articulo
contempla para la plena aplicacion de las obligaciones del Acuerdo para paises en desarrollo.

Asimismo, y si fuere el caso, el Gobierno de Chile desea acogerse a las disposiciones del Anexo I11, Parrafo 2.
El Gobierno de Chile se reserva el derecho de establecer que la disposicion pertinente del Articulo 4 del
acuerdo solo sera aplicable cuando la administracion de Aduanas acepte la peticion de invertir el orden de
aplicacion de los articulos 5y 6 (Anexo 11, parrafo 3).

El Gobierno de Chile se reserva el derecho de establecer que el parrafo 2 del articulo 5 del Acuerdo se
aplique de conformidad de las disposiciones de la correspondiente nota a dicho parrafo, lo solicite 0 no el
importador (Anexo I11, parrafo 4)".

DECRETO:

Atrticulo Gnico.— Promulganse el "Acuerdo de Marrakech™, por el que se establece la Organizacion Mundial del
Comercio, y los siguientes acuerdos anexos, adoptados el 15 de abril de 1994 en Marrakech, Marruecos, al
término de la Octava Ronda de Negociaciones Multilaterales del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT): [...]

c) El anexo 1C: Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio [...]

Cumplanse y llévense a efecto como Ley y Publiquense en la forma establecida en la Ley N.° 18.158.

Anotese, tOmese razon, registrese y publiquese.— Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Presidente de la Republica.— José
Miguel Insulza Salinas, Ministro de Relaciones Exteriores.— Eduardo Aninat Ureta, Ministro de Hacienda.— Alvaro
Garcia Hurtado, Ministro de Economia, Fomento y Reconstruccion.— Emiliano Ortega Riquelme, Ministro de
Agricultura.— Carlos Massad Abud, Ministro de Salud Publica.



