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Respuestas de los Estados Unidos a preguntas de las Comunidades Europeas
y sus Estados miembrost, Hong Kong, Ching, v d Japon®

Se ha recibido de los Estados Unidos la siguiente comunicacién, de fecha 6 de noviembre
de 1997.

l. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS

1 La respuesta de los Estados Unidos al punto 8 de la lista de preguntas sobre la observancia
de los derechos de propiedad intelectual declara que € Gobierno de los Estados Unidos no esta en
condiciones de facilitar datos sobre la duracion ni € costo reales de los procedimientos relativos a
la observancia de |os derechos de propiedad intelectual. Sn embargo, |os datos de dominio publico
indican que una accién para gjercitar un derecho ante los tribunal es federales de | os Estados Unidos
suele requerir varios afnos para llegar a una sentencia definitiva y que los costos de tales acciones,
incluidos los honorarios de los abogados, a menudo llegan a 1 millon de délares o més. A laluz de
esta informacion, sirvanse explicar cdmo asegura €l Gobierno de los Estados Unidos € cumplimiento
de lo estipulado en € pérrafo 2 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

No resulta claro a qué "datos de dominio publico" se refieren las Comunidades Europeas a
afirmar que las acciones para gjercitar derechos ante los tribunales federales de los Estados Unidos
"suelen requerir” varios afios parallegar a una sentencia definitivay gque los costos de tales acciones,
incluidos los honorarios de los abogados, a menudo llegan a 1 millon de délares o més. Al no
proporcionar citas ni gemplares de los " datos de dominio publico” alos que se refieren, las Comunidades
Europeas hacen imposible que e Gobierno de los Estados Unidos examine la fuente y los materiales
respectivos y pueda dar su respuesta.

Con respecto alasinformaciones sobre laduracion y € costo medio de losjuicios, debe sefidarse
gue conforme al sistema judicia de los Estados Unidos los tribunales de distrito federales tienen
jurisdiccion originariaen las acciones paragercitar derechos en materia de derecho de autor, patentes,
proteccion de las obtenciones vegetales, marcas de fabrica o de comercio y esquemas de trazado de
loscircuitosintegrados. Lajurisdiccién enlasacciones referentes aindicacionesgeograficasy secretos
comerciaes estd compartida entre los tribunales de distrito federaes y los tribunales de |os Estados,
seguin diversos factores. La Oficina Administrativade los Tribunales de los Estados Unidos (" Oficina

YP/C/W/80.
2|P/C/W/81.

3IP/ICIW/82.



IP/C/W/90
Pégina 2

Administrativa'), que compila estadisticas sobre las actividades de los tribunales federaes, solo
proporcionasuinformaci én estadisticasobreel nimero anual dedemandasreferentesapatentes, derecho
de autor y marcas de fabrica o de comercio (véase € cuadro 1) y € nimero de asuntos terminados
cada afio sobre las mismas materias (véase el cuadro 2), indicando en qué etapa del procedimiento
se clausur6 € asunto. Las cifras del cuadro 1, sin embargo, muestran que los titulares de derechos
recurren con frecuencia a interdictos temporales, mandamientos judiciales preliminares, secuestros
debienessin notificacion previay otras medidas provisiona es cuando setratadeimponer laobservancia
de derechos de propiedad intelectual, de modo que solo un pequefio porcentgje de los asuntos llega
hasta la sentencia definitiva  El estudio de cada asunto sobre temas de propiedad intelectual desde
su iniciacion hasta su terminacion con e fin de determinar € tiempo medio que serequiere parallegar
a una sentencia definitiva resultaria sumamente oneroso. Ademés, la duracion de los asuntos depende
en grado importante de las partes mismas, y no habriamodo de determinar |os periodos cuyo transcurso
es imputable a los tribunales y los que son de responsabilidad de las partes.

LaOficinaAdministrativano llevaregistro de las costasjudiciales. Las partes no suministran
informaciones sobrelos honorarios delos abogados, laretribucidn delosperitos, etc., y no esprobable
guelo hicieran en caso de solicitérseles, porqueta esinformaciones suelen considerarse confidenciales,
salvo cuando las costas son objeto de demanda. L os honorarios de |os abogados no se establecen por
las autoridades, ni fijan éstas ninglin limite arbitrario a nimero de los abogados que g ercen su profesion.
Loshonorariosvarian segun loslugares, lasempresas, |os abogadosy lastareas, y amenudo son objeto
de negociacion. En tales condiciones, incluso las estimaciones sobre el costo delas accionesjudiciales
resultarian poco seguras.

Por todas estas razones, no es posible suministrar datos sobre la duracion media ni € costo
medio de |los procedimientos paraimponer la observancia de |os derechos de propiedad intelectua en
los Estados Unidos. Sin embargo, |os datos correspondientes a los asuntos clausurados en € afio que
concluyé e 30 de junio de 1997 parecen indicar que la mayoria de |os casos se resuelven en la etapa
previa ala audiencia preliminar, ya que en esa etapa cada una de las partes adquiere informaciones
que le permiten evaluar su posiciony las perspectivas de éxito segun los méritos de lacausa. Muchos
otros casos se resuelven como resultado de negociaciones realizadas antes de que € tribuna adopte
medidas.

Cuadro 1

Procedimientos judiciales promovidos:

1993 1994 1995 1996 1997
Derecho de autor 2.370 2.891 2.598 2.250 2.246
Patentes 1.476 1.695 1.682 1.763 2.090
Mar cas 2.356 2.465 2.710 2.787 3.175
Cuadro 2
Asuntos clausurados en los 12 meses anteriores al 30 de junio de 1997:
S|.n Total (;(?n Antes de la Antes Total en !
Asuntos medidas actuacion s . Sin Con
audiencia dela querecayl | . .
clausurados del del rliminar sentencia sentencia jurados | jurados
tribunal tribunal P
Derecho de autor 2.207 509 1.698 1.430 218 50 35 15
Patentes 1.842 437 1.405 1.092 217 96 46 50
Marcas 2.944 760 2.184 1.835 280 69 44 25
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2. Seguin la ley estadounidense, € demandante y € demandado en un proceso para exigir la
observancia de los derechos de propiedad intelectual deben pagar cada uno los honorarios de sus
abogados. En muchos casos, tales honorarios pueden ser superiores a los dafios potenciales de la
infraccion. Asi pues, la ley estadounidense es un factor disuasorio contra €l eercicio de acciones
civiles, salvoenloscasosen quelosdafios sean cuantiosos. Sirvanseexplicar como cumplenlosEstados
Unidos lo estipulado en e péarrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber que "los
Miembros seaseguraran dequeen sulegislacion nacional seestablezcan procedimientosde observancia
de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente parte que permitan la
adopcidn de medidas eficaces contra cualquier accion infractora de los derechos de propiedad intel ectual
a que serefiere e presente Acuerdo”.

Los Estados Unidos cumplen plenamente o dispuesto en € péarrafo 1 del articulo 41. Los
procedimientos paraimponer |aobservancia de los derechos que seindican en la Parte 111 del Acuerdo
sobre los ADPIC permiten el gercicio de acciones eficaces contra cualquier acto de infraccion. El
articulo 45 exigequesefaculteparadisponer € resarcimiento Unicamenteenloscasosen qued infractor
sabia, 0 tenia motivos razonables para saber, que su actividad constituia infraccion. Los jueces de
lostribunalesfedera esdisponen deesafacultad (parael derecho deautor, véaseel Cédigo delosEstados
Unidos, Titulo 17, articulo 504; paralasmarcas, incluidaslasmarcasde certificacion, véasee Codigo
delos Estados Unidos, Titulo 15, articulo 1117; paralaspatentesy losdibujosy modelosindustriales,
véase el Cadigo de los Estados Unidos, Titulo 35, articulo 284; paralos esquemas de trazado de los
circuitosintegrados, véaseel Codigo delosEstadosUnidos, Titulo 17, articulo 911; y paralossecretos
comercides, véanse las leyes correspondientes de los Estados). L os jueces federales disponen de la
facultad, exigidapor € articulo 44, dedictar interdictos que impidan lainfraccion durante lavigencia
del correspondiente derecho de propiedad intelectua (para el derecho de autor, véase el Codigo de
los Estados Unidos, Titulo 17, articulo 502; paralas marcas, incluidas las marcas de certificacion,
véase € Cdbdigo de los Estados Unidos, Titulo 15, articulo 1116; paralas patentesy los dibujos y
model osindustriales, véased Codigo delosEstadosUnidos, Titulo 35, articulo 283; paral osesguemas
detrazado delos circuitosintegrados, véase el Codigo delos Estados Unidos, Titulo 17, articulo 911;
y paralos secretos comerciaes, véanse las leyes correspondientes delos Estados); y, con muy escasas
excepciones, gercen esa facultad cuando se comprueba la existencia de infraccion. La mayoria de
los titulares de derechos de propiedad intelectual promueven procedimientos judiciales poco después
de adquirir conocimiento de una infraccién, con un objetivo principal que no es laindemnizacion de
los dafios ya causados por la infraccion sino evitar que siga produciéndose. Por ultimo, los jueces
federales estén facultados para imponer e pago de los gastos judiciaes, incluidos los honorarios de
abogados que sean procedentes, tal como o exige € pérrafo 2 del articulo 45.

Observamos que la pregunta de la CE, como otras que ha formulado, esta basada en
aseveracionesinfundadas: en primer lugar, que"los honorarios de |l os abogados pueden ser superiores
alos dafios potenciales de lainfraccion”; y, en segundo lugar, que ese primer hecho aseverado sin
fundamento disuade a los titulares de derechos del gercicio de acciones civiles para obtener su
observancia. LosEstados Unidos consideran quelos datos suministrados en los cuadros delarespuesta
alapregunta 1, donde seindica € nimero de asuntos promovidos judicia mente cada afio, muestran
gue los titulares de derechos no se sienten disuadidos de hacerlos valer.

3. Dado que la calidad de los procedimientos de examen de la Oficina de Patentes y Marcas de
los Estados Unidos resulta perjudicada por la escasez derecursosy por € gran nimero de solicitudes
de patentes, y puesto que no hay disposiciones para un nuevo examen independiente de una patente,
es posible que en los Estados Unidos se conceda una patente sin ser objeto de un examen riguroso
para comprobar su validez. Sn embargo, toda patente concedida por la Oficina de Patentes goza
de una presuncion de validez en cualquier accion ulterior relativa a la observancia, y lainvalidez debe
acreditarse mediante pruebas "claras y convincentes'. Sirvanse explicar como la aplicacion de la
presuncion de validez y la rigurosa exigencia de pruebas en estas circunstancias cumplen |o dispuesto
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en el parrafo 2 del articulo 41 del Acuerdo sobrelos ADPIC, es decir quelos procedimientos relativos
a la observancia de los derechos de propiedad intelectual han de ser "justos y equitativos'.

La pregunta de las Comunidades Europeas esta basada nuevamente, no en hechos, sino en
aseveracionesinfundadas. Todas las patentes de los Estados Unidos estan sujetas aun examen riguroso
y amplio previo a su otorgamiento. No existe fundamento para la afirmacion de que las patentes de
los Estados Unidos no merecen la presuncién de validez establecida en e articulo 282 del Titulo 35
del Cédigo de los Estados Unidos.

Lapresuncién legal devalidez delas patentes haformado parte delalegislacion delos Estados
Unidos en la materia desde € 1° de enero de 1953, cuando se codificaron los anteriores criterios
jurisprudenciaes. Esapresuncion de validez tiene por objeto imponer lacarga de lapruebaalaparte
gue afirma la nulidad de una patente, en lugar de exigir que € titular demuestre su validez en cada
accion tendienteaobtener su observancia, cosadificil, dilatadaen €l tiempo einnecesaria. Lapresuncion
de validez representa un criterio sensato compartido por muchos paises que disponen e examen de
fondo delas patentes. Lapresuncién aseguratambién quee titular delapatente adquieraconocimiento
del propdsito del demandado de impugnar la patente, antes del juicio. No hace fata sefialar que la
presuncion legal de validez de las patentes sélo puede tener por consecuencia atenuar la compleidad
de los litigios en la materia.

La preocupacion que manifiesta la delegacion de las Comunidades Europeas respecto de la
prueba" claray convincente" esiguamenteinmotivada. Esecriteriosesitlaentreel de" preponderancia
delapruebas' y € de la"prueba mas alé de toda duda razonable". Parte del reconocimiento de que
lapatente yaha sido sometidaa unabusgueday examen rigurosos ante la Oficina de Patentesy Marcas
delos Estados Unidos. Aunque €l criterio es més exigente que € de " preponderanciade las pruebas’,
no perjudicaa infractor acusado. Unavez que la parte que impugna lavalidez de una patente invoca
una presuncion de nulidad, € titular debe presentar pruebas que destruyan esa presuncion. S €
investigador Ilega ala conclusién de que la presuncion es vdiday no ha sido destruida por € titular
delapatente, € tribunal declarardque esnula, o quelo son las reivindicaciones concretas impugnadas.

Por ultimo, aunque las patentes conforme alaley se presumen vdidas, los tribunales ante los
guese presentan pruebas paraimpugnar suvalidez nuncadeclaran que unapatentees"valida'. Declaran
que "es nuld' o que "no es nuld'. Esta Ultima declaracion deja en pie la posibilidad de que otros
demandados controviertan posteriormentelavalidez delapatente. Al mismotiempo, cuando untribuna
ha declarado que una patente (0, més precisamente, determinadas reivindicaciones de ela) es nula,
esas reivindicaciones no pueden servir después como fundamento para unaimpugnacion contra otras
partes. Consideramos que este equilibrio entre los derechos del titular de la patente y los eventuales
demandados esperfectamente compatiblecon el parrafo 2de articulo 41 del Acuerdo sobrelosADPIC.

4. Segun e Titulo 19 del Cédigo delos EstadosUnidos, parrafo 1526, lostribunal esdel os Estados
Unidos estén autorizados para ordenar e decomiso, la incautacion o la destruccién de mercancias
importadas amparadas en una falsificacion de una marca de fabrica o de comercio estadounidense
de la que sea propietaria una entidad estadounidense. La ley no concede anéloga facultad respecto
a las mercancias amparadas en falsificaciones de marcas poseidas por un ciudadano o una empresa
extranjeros.

Sirvanse explicar como cumple esta disposicion e articulo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC,
que requiere que las autoridades judicial es estén facultadas para ordenar € apartamiento o la destruccién
delasmercanciasinfractoras. Sirvanse asimismo explicar como cumple esta disposicion lo estipulado
en e articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.
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El articulo 526 delaLey Arancelariade 1930 autorizaal Secretario del Tesoro para confiscar
las mercancias que lleven una marca de la que seatitular un ciudadano de los Estados Unidos o una
empresa 0 asociacion constituida u organizada en los Estados Unidos. El articulo 1124 del Titulo 15
del Cadigo de los Estados Unidos otorga una facultad similar respecto de las marcas de fébrica o de
comercio de cualquier fabricante o comerciante situado en cualquier pais extranjero que, en virtud
de un tratado, convencion o ley, otorgue similar prerrogativa alos ciudadanos de |os Estados Unidos.
El Acuerdo sobrelos ADPIC estéd comprendido entrelos tratados de esaclase. El Servicio de Aduanas
delos Estados Unidostiene unareglamentacion Unica paralaaplicacion de ambas di sposi cioneslegal es.
Como ya existia la facultad de confiscar las mercancias que infrinjan marcas de los Estados Unidos
registradas por entidades extranjeras, no se consideré necesario modificar € articulo 526 a poner en
aplicacion las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.

Como seexplicd en e parrafo anterior, € articulo 526 delalLey Arancelariade 1930 autoriza
a Secretario del Tesoro (no a los tribunales federales) a confiscar las mercancias que llevan marcas
no autorizadas. El articulo 1118 del Titulo 15 del Codigo de los Estados Unidos faculta a los jueces
paradisponer la destruccion de las mercancias que infrinjan marcas o su apartamiento delos circuitos
comerciales.

5. La respuesta de los Estados Unidos al punto 16 de la lista de preguntas sobre la observancia
de los derechos de propiedad intel ectual declara que €l reglamento de Aduanas de | os Estados Unidos
"ha sido modificado para dar cabida a la demanda ad hoc prevista en € articulo 51". El citado
reglamento estadounidense, no obstante, dispone la actuacion de oficio del Servicio de Aduanas de
los Estados Unidos sobre la base de la inscripcion en € registro de un derecho de autor o una marca
defabrica o decomercio. No hay una disposicion expresa sobre una demanda por €l titular del derecho
para que sesuspendan lasimportaci ones de deter minadas mer canciasde mar ca defabrica o decomercio
falsificadas o mercancias pirata que lesionen € derecho de autor, como dispone € articulo 51 del
Acuerdo sobre los ADPIC. Sirvanse ademds explicar en qué situacion se encuentran los planes
estadounidenses para la adopcién del reglamento mencionado en la respuesta al punto 16, y de qué
manera cumplirén los procedimientos consiguientes lo estipulado en los articulos 52 a 60.

L asmaodificacionesdel Reglamento de Aduanasqueestabl ecenlos procedi mi entosmencionados
en larespuesta de los Estados Unidos a punto N° 16 de la Lista de Cuestiones sobre |la Observancia'
estén siendo objeto de revision previa a su aprobacion. No obstante € estado actual de esas
modificaciones, € Servicio de Aduanas de los Estados Unidos aplica la politica, sobre la base de las
facultades otorgadas en e Titulo 18 del Codigo de los Estados Unidos (articulos 2318 y 2320), de
intervenir efectivamente, caso por caso, a solicitud del titular de derechos. Las enmiendas habran
de aclarar la politicay la practica del Servicio de Aduanas.

6. Sirvanse explicar de qué manera los procedimientos de actuacion de oficio en relacion con
las medidas en frontera cumplen las condiciones estipuladas en € articulo 55 del Acuerdo sobre
los ADPIC, incorporadas por referencia en e articulo 58.

El articulo 1499 del Titulo 19 del Cadigo delos Estados Unidos obligaal Servicio de Aduanas
de los Estados Unidos a determinar en cinco dias (con exclusion de los fines de semana y los dias
feriados) si las mercancias presentadas para su examen han de despacharse o retenerse. La aduana
debe expedir un aviso de retencion amas tardar alos cinco dias contados desde la decision de retener
mercancias. Debe adoptar una determinacion definitiva sobre la admisibilidad de las mercancias retenidas
dentro de los 30 dias siguientes a la fecha en que fueron presentadas para su examen. La omision

IPIN/6/USA/1.
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de decidir dentro de ese plazo se considera una decision de excluir las mercancias, contrala cud €l
importador puede interponer un recurso.

7. Respecto a los casos de infraccion de la propiedad intelectual, se invita al Gobierno de los
Estados Unidos a facilitar datos sobre el nimero de:

- procedimientos incoados, con sus resultados respectivos y duracion media del
procedimiento desde la presentacion de la denuncia hasta la sentencia final;

Véase € cuadro 1, presentado en la respuesta a la pregunta 1, respecto del nimero de
procedimientos judicial es promovidos anual mente desde 1993 en materia de derecho de autor, patentes
y marcas. Como se sefidé en larespuesta a la pregunta 1, no se efectiia un seguimiento individual
de los asuntos, por lo que no resulta posible determinar el tiempo medio que transcurre desde que se
incoan los procedimientos hasta la sentencia definitiva.

- mandamientos judiciales dictados (tal como losdefine el articulo 44 del Acuerdo sobre
los ADPIC), con explicacion de como se g ecutan tales mandamientos;

N o se compilan estadisti cas separadas sobre el nimero de mandamientosjudiciales quesedictan
en asuntos sobre propiedad intelectud. Los mandamientos judicides pueden gecutarse por los aguaciles
federales de conformidad con € articulo 566 del Titulo 28 del Cédigo de los Estados Unidos.

- medidas provisionales (como las define €l articulo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC)
que se han concedido y plazo medio para la obtencion de las mismas (desde la solicitud);

Véase larespuestaalapregunta 1. Como se sefidaen larespuesta ala pregunta 2, lascifras
del cuadro 2 quefiguraenlarespuestaalapregunta 1 indican quelostitulares de derechos de propiedad
intelectual recurren con frecuencia a interdictos temporales, mandamiento judiciales preliminares,
secuestros de bienes sin notificacion previay otras medidas provisionales cuando se trata de imponer
la observancia de derechos de propiedad intelectual, de modo que sdlo un pequefio porcentgje de los
asuntos llega hasta la sentencia definitiva.

- suspensiones en la frontera de mercancias de marca de fébrica o de comercio
falsificadas o piratas, 0 en relacion con mercancias que infrinjan otros derechos de
propiedad intelectual;

Afo N° de confiscaciones Valor interior en dolares
1992 549 28.155.943
1993 2.068 45.823.917
1994 2.203 37.319.667
1995 2.091 46.457.345
1996 2.237 46.781.089

L os paises de origen a los que correspondia el mayor valor interior durante €l periodo eran
los siguientes:
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Pais Vaor interior total en délares
China 46.579.079
Republica de Corea 23.164.558
Hong Kong 20.209.308
Taiwan 16.462.691
India 3.116.905
Alemania 2.957.713
Talandia 2.872.442
México 2.659.970
Marruecos 2.217.912
Italia 2.198.001
Indonesia 2.078.010
Paises Bagjos 1.976.344
Japon 1.712.593
Reino Unido 1.622.249
Filipinas 1.441.342
Pakistan 1.411.016
Canada 1.377.557
Suiza 1.281.916
Panama 1.193.598
Maasia 1.165.904

- casos penales, con las sentencias aplicadas, indicacion de si han sido gecutadas;
sirvanse explicar también quétipo de infracciones de un derecho de propiedad intelectual
se considerarian delitos;

Se respondera mas adel ante.

- decomi sosy/ o destr ucci 6n demer canciasdemar ca defabrica o decomer ciofal sificadas
y mercancias pirata que lesionen e derecho de autor.

Se respondera mas adel ante.
Se ruega ademés al Gobierno de los Estados Unidos que explique y dé ejemplos practicos de:

- coémo se calculala compensacion del dafio por infraccion delosderechos de propiedad
intelectual (articulo 45, parrafo 1, del Acuerdo sobre los ADPIC);

Respecto del derecho de autor, véase e Titulo 17 del Codigo de los Estados Unidos,
articulo 504; paralas marcas, incluidas las de certificacion, véase € Titulo 15 del Codigo
de los Estados Unidos, articulo 1117; paralas patentesy los dibujos y modelos industriales,
véased Titulo 35del Cadigo delosEstadosUnidos, articulo 284; paral osesquemasdetrazado
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deloscircuitosintegrados, véase e Titulo 17 del Cédigo delos Estados Unidos, articulo 911,
paral os secretos comer cial escorrespondehacer referenciaal asleyesrespectivasdel osEstados.
El célculo de la indemnizacion se basa en las pruebas presentadas por las partes.

- cudles serian los "gastos del titular del derecho" que deberian pagarse segin €
parrafo 2 del articulo 45, primera parte de la primera frase, del Acuerdo sobre los
ADPIC, y como se calcularian;

Respecto del derecho de autor, véase € Titulo 17 del Codigo de los Estados Unidos,
articulo 505; paralas marcas, incluidas las de certificacion, véase e Titulo 15 del Codigo
de los Estados Unidos, articulo 1117; paralas patentesy los dibujos y modelos industriales,
véaseel Titulo 35del Cédigo delosEstadosUnidos, articulo 285; paralosesquemasdetrazado
deloscircuitosintegrados, véase d Titulo 17 del Cédigo delos Estados Unidos, articulo 911,
paral ossecretos comer cia escorresponde hacer referenciaal asleyesrespectivasdel osEstados.
El célculo de la indemnizacion se basa en las pruebas presentadas por las partes.

- si son reembolsables los honorarios de los abogados y como se calcularian tales
honorarios;

L os honorarios de los abogados pueden reembolsarse de conformidad con las disposiciones
legaes que se han citado. Esos honorarios se cdcularian sobre la base de las pruebas presentadas
por las partes.

- si se ha aplicado en los Estados Unidos |a segunda frase del parrafo 2 del articulo 45
del Acuerdo sobre los ADPIC, y como se calcularian tales "perjuicios".

Respecto de ciertas formas de propiedad intelectual, las autoridadesjudiciales disponen de esa
facultad mientras que ésta se encuentra limitada respecto de otros derechos. Véanse las
disposiciones legales citadas mas arriba.  Laindemnizacion se calcularia sobre la base de las
pruebas presentadas por las partes.

8. El articulo 337 de la Ley Arancelaria de los Estados Unidos, enmendada, concede al titular
delosderechosla posibilidad de pedir ala Comision de Comercio Internacional delos Estados Unidos
que declareilegal, en ciertas condiciones, la importacién o venta de articulos que infrinjan patentes,

marcas registradas, derechos de autor registrados o esquemas registrados de microplaquetas de
semiconductores con validez en los Estados Unidos. Sirvanse explicar por qué este procedimiento se
limita a mercancias extranjerasy no se extiende a productos nacionales. Teniendo esto presente, sirvanse
también explicar en qué medida responde esa legislacién a las obligaciones de los Estados Unidos
en virtud de los Acuerdos correspondientes de la OMC.

L os Estados Unidos modificaron el articulo 337 delaLey Arancelariade 1930 (Titulo 17 del
Cadigo delos Estados Unidos, articulo 1337) como parte de laaplicacion delosresultados delaRonda
Uruguay. Como seindicaen la"Declaracion sobre medidas administrativas' adjuntaalaLey sobre
los Acuerdos de la Ronda Uruguay, esas modificaciones pusieron los procedimientos de |os Estados
Unidos en conformidad con las obligaciones de trato nacional correspondientes a GATT de 1994,
estableciendo alavez una aplicacion eficaz de las medidas de proteccidn de los derechos de propiedad
intelectual en lafrontera. Ademés, |os procedimientos aplicados con arreglo a articulo 337 se gjustan
plenamente d articulo 49 dd Acuerdo sobrelos ADPIC en cuanto " se atienen a principios sustancid mente
equivalentes alos enunciados' en la seccién 2 del Acuerdo sobrelos ADPIC. Por gemplo, cada uno
de los elementos mencionados en los articulos 41 y 42 del Acuerdo sobre los ADPIC se cumple en
los procedimientos previstos en e articulo 337.
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El Acuerdo sobre los ADPIC, negociado después de haberse emitido el informe de un grupo
especia que declard que ciertos aspectos del articulo 337 eran incompatibles con e articulo 111 del
GATT de 1947, reconocequepuederesultar necesariotratar endiferenteformal os productosnacional es
ylosimportadosparaaplicar con eficacial os derechos de propiedad intel ectual respecto delosproductos
importados. Las modificaciones introducidas en 1994 en e articulo 337 determinaron los siguientes
cambios en los procedimientos de la Comision de Comercio Internaciona de los Estados Unidos a
fin de poner en préctica las recomendaciones del grupo especia:

- Laeliminacion del requisito dequelaComision formul araunadeter minaci on definitiva
dentro de un plazo fijo. En lugar de ello, la modificacion establece que la Comision
debe completar su investigacion "en e plazo mas breve que resulte viable'. Con €
fin de promover una decision rapida, la Comision debe fijar una " fecha provisiona"
para completar la investigacion, dentro de los 45 dias contados desde su iniciacion.
Estosrequisitos son paralelos del que seestableceenlarecienterevision del articulo 16
del Reglamento Federa de Procedimiento Civil, que fija diversos mecanismos para
agilizar los procedimientos contenciosos en los tribunaes de distrito. También estén
en consonancia con |os esfuerzos de los tribunales de distrito para evitar las demoras,
como la fijacién de fechas provisionales para la terminacién de diversas etapas del
proceso.

- Medios paraevitar que se promuevan procedi mientos por infraccion contramercancias
importadas en dos foros a mismo tiempo. El tribunal de distrito que conoce en una
demanda por infraccion debe interrumpir sus procedimientos si asi 1o solicita €l
demandado en un procedimiento correspondiente a articulo 337 respecto de cual quier
accion fundada en las mismas cuestiones que estan planteadas ante la Comisién de
Comercio Internacional. Entre tales cuestiones estarian incluidas las referentes a la
validez de las patentes, su infraccion, y cualquier excepcion que pudiera oponerse en
ambos procedimientos. El tribunal de distrito puede g ercer facultades discrecionaes
parainterrumpir sus actuaciones respecto de cualquier otra demanda en tales asuntos.

. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR HONG KONG, CHINA

Respuestas a preguntas dirigidas a varios Miembros, entre ellos los Estados Unidos

Procedimientos v recursos civiles y administrativos

1 ¢Es correcto decir que los casos de infraccion de la propiedad intelectual terminan a menudo
en la fase previa interlocutoria? S es asi, ¢cuales parecen ser las razones? ¢Es ello deseable en
interés de la justicia?

El cuadro que sigueindicalas etapas en que se clausuraron | os asuntos sobre derecho de autor,
patentesy marcas defabricao decomercio promovidos antetribunal es federa esde | os Estados Unidos,
en los 12 meses anteriores al 30 de junio de 1997.

1993 1994 1995 1996 1997
Derecho de autor 2.207 509 1.698 1.430 218
Patentes 1.842 437 1.405 1.092 217

Marcas 2.944 760 2.184 1.835 280
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L os datos indican que la gran mayoria de los asuntos se resuel ven mediante transaccion antes
dequeintervengae tribunal, o durantelaetapapreliminar. En esaetapacadaunadelaspartesadquiere
informaciones que le permiten evauar su posicion y las perspectivas de éxito segun los méritos de
la causa

La solucion por esta via es conveniente y, puesto que resulta de decisiones adoptadas por las
partes mismas, se gjusta a interés de la justicia

2. ¢Hay en los procedimientos civiles disposiciones para facilitar las pruebas que puedan crear
presunciones legales de subsistenciay titularidad de la propiedad intel ectual dispensando asi al titular
de los derechos de la necesidad de comparecer ante € tribunal y dar testimonio de estas cuestiones?
En caso negativo, ¢por qué no?

El titular del derecho no tiene una obligaci én absol uta de comparecer ante €l tribunal y prestar
testimonio para demostrar |a existencia de determinada forma de propiedad intelectual ni su caracter
detitular. Otroselementos de prueba, entre elloslos documentos, declaraciones juradas, testimonios
deterceros, etc., pueden sustituirse amenudo por lacomparecenciapersonal del titular delosderechos.
Lalegislacion de los Estados Unidos contiene efectivamente algunas " disposiciones para facilitar las
pruebas'. Derecho de autor: véase € Titulo 17 del Codigo de los Estados Unidos, articulo 410,
conformeal cual un certificado deregistro del derecho de autor otorgado antesdelaprimerapublicacion
o dentro de los cinco afios siguientes a ella constituye una presuncion de vaidez del derecho de autor
y de los hechos que constan en e certificado, entre ellos e nombre de quien invoca la condicién de
titular. Marcas. véase d Titulo 15 del Cddigo de los Estados Unidos, parrafo b) del articulo 1057,
conforme a cual un certificado de registro de marca de fébrica o de comercio en € registro principa
constituye presuncion de validez de lamarcay de latitularidad de quien la haregistrado. Patentes:
véase € Titulo 35 del Cédigo de los Estados Unidos, articulo 282, conforme d cual las patentes se
presumen validas. Esguemas de trazado de 10s circuitos integrados: véase € Titulo 17 del Codigo
de los Estados Unidos, parrafo f) del articulo 908, conforme al cual € certificado de registro de un
medio en enmascaramiento constituye presuncién de los hechos que constan en e certificado, entre
ellos e nombre de quien reivindica e medio de enmascaramiento. Secretos comerciales: no existe
presuncion respecto de los secretos comerciales, ya que su existencia es materia de prueba

Procedi mientos penales

3. ¢Est& alguin organismo de defensa de la propiedad intelectual facultado legal mente para confiscar
y decomisar las mercancias presuntamente infractoras, aunque no se haya presentado una denuncia?
En caso negativo, ¢por qué no?

No resulta totamente claro lo que se entiende por la presentacién de "una denuncia'.
Interpretamos que se entiende por ello laformulacion de unaacusacion criminal o enjuiciamiento contra
la persona cuyos bienes han sido confiscados. El articulo 509 de la Ley de Derecho de Autor,
articulo 509 del Titulo 17 del Cddigo de los Estados Unidos, dispone la confiscacion'y el decomiso
de las copias infractoras y los articulos utilizados para la infraccion criminal del derecho de autor.
La confiscacion se gjecuta por agentes, funcionarios o personas autorizadas por € Fiscal Genera de
losEstadosUnidos. Estosprocedimientos pueden promoversecuando € Estado acreditaun fundamento
probable; no se requiere enjuiciamiento penal ni declaracion judicia de cul pabilidad.

4, ¢Existe un organo especializado para imponer por via penal la observancia de la propiedad
intelectual? En caso negativo, ¢por qué razones?

El Departamento de Justiciadelos Estados Unidos promuevelaimposi cion delas disposiciones
penales de las leyes sobre propiedad intelectual de los Estados Unidos. Se ocupa de todos los
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procedimientos para hacer cumplir las leyes penales federdes, y no solamente las que se refieren a
la propiedad intelectual; pero cuenta con especialistas que se ocupan de las violaciones de derechos
de propiedad intelectual.

5. ¢Hay en los procedimientos penal es disposiciones para facilitar las pruebas que puedan crear
presunciones legales de subsistencia y titularidad de la propiedad intel ectual dispensando asi al titular
de los derechos de la necesidad de comparecer ante € tribunal y dar testimonio de estas cuestiones?
En caso negativo, ¢por qué no?

Véase la respuesta a la pregunta 2.

Respuestas a las preguntas dirigidas solamente a los Estados Unidos

1 ¢Hay un minimo legal de indemnizacién por dafios causados por infracciones deliberadas o
por negligencia en la propiedad intelectual? S es asi, ¢arguye el poder judicial que se han recortado
sus facultades discrecionales?

En e caso del derecho de autor, € pérrafo ¢) dd articulo 504 del Titulo 17 del Codigo de
los Estados Unidos establece una indemnizacién lega por la que puede optar € titular del derecho
deautor en lugar delos perjuicios efectivos. Por cada obraque hasido objeto deinfraccion, lacantidad
minima que puede fijarse como indemnizacion conforme a ese articulo, segun las circunstancias, es
de 200 ddlares, y € méximo es de 100.000 dolares. Como o ponen de manifiesto estas cantidades,
los jueces disponen de una considerable discrecionaidad para determinar la cuantia efectiva de la
indemnizacién y, por lo tanto, dificilmente considerarian que sus facultades discrecionales se han
recortado indebidamente. En e caso de las patentes, la indemnizacion no puede ser inferior a una
regalia razonable por el uso que € infractor haya dado ala invencion si estaba en conocimiento de
que estaba patentada. L a determinacién de lo que constituye "una regaiarazonable" deja un margen
considerablede discreciondidad. Véase e Titulo 35 del Cadigo de los Estados Unidos, articulos 284
y 287.

2. ¢Es un ddito la importacién paralela de articulos infractores de los derechos de propiedad
intelectual (en especial el derecho de autor)? S es asi, sirvanse citar las disposiciones o la
jurisprudencia pertinentes.

En el caso del derecho deautor, larespuestaesafirmativa. El parrafo a) del articulo 506 define
lainfraccion crimina del derecho de autor en los siguientes términos:

a) Infraccion criminal. Lapersonaque infrinjaun derecho de autor en forma deliberada
y con fines de provecho comercia o beneficio financiero privado seré castigada en
la forma prevista en € articulo 2319 del Titulo 18.

El parrafo @) de articulo 501 define d "infractor del derecho de autor” como "€l que viole
cualquiera de los derechos exclusivos del titular del derecho de autor conforme a lo establecido en
los articulos 106 a 118, ... o importe grabaciones fonogréficas en los Estados Unidos en violacion
dd articulo 602, ...". Laparte pertinente del articulo 602 dice asi: "Laimportacion en los Estados
Unidos, sin autorizacion del titular del derecho de autor con arreglo a este titulo, de gemplares o
grabaci ones fonogréficas de una obraadquiridos fuera de los Estados Unidos constituye unainfraccion
del derecho exclusivo de distribuir g emplares o grabaciones fonogréficas con arreglo a articulo 106,
guedalugar alasmedidas previstasen e articulo 501, ...". Laspenascorrespondientesalainfraccion
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criminal del derecho de autor figuran establecidas en € articulo 2319 del Titulo 18 del Cddigo de los
Estados Unidos.®

. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPON

1. Sirvanseexplicar si € " procedimiento conducente a una decision sobreel fondo dela cuestion”,
previsto en € articulo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC, es judicial o administrativo.

Con arreglo alalegislacion delos Estados Unidos, € " procedimiento conducenteaunadecision
sobre € fondo de la cuestion”, mencionado en € articulo 55 del Acuerdo sobrelos ADPIC, suele ser
administrativo pero las partes pueden proceder judicialmente, ya sea directamente o después de haber
agotado los recursos administrativos.

2. ¢Existealgun medio, ademasdelademanda previstaenlosarticulos 51y 52 del Acuerdo sobre
losADPIC (alaque seharéreferencia en adelante como " Demanda™), por e queuntitular de derechos
pueda solicitar a las autoridades competentes que suspendan €l despacho de mercancias que infrinjan
derechos de propiedad intelectual, o de las que se sospeche que los infringen?

El titular de derechos puede obtener proteccién paralas marcasy €l derecho de autor durante
un periodo de diez afios, renovable durante la vigencia del derecho correspondiente, mediante el
procedimiento de registro de la Aduana que se establece en los articulos 133.01 a 133.15 (respecto

SArticulo 2319del Titulo 18dd Cédigo delosEstadosUnidos. Infraccion criminal del derecho deautor.

a) El que violelo dispuesto en el parrafo a) dd articulo 506 (en lo relativo addlitos penales) del
Titulo 17 seracastigado en laformaprevistaen € parrafo b) del presente articul o, y tales penas
serén complementarias de cualquier otra disposicion del Titulo 17 o de cuaquier otra ley.

b) La persona que cometa un delito previsto en € péarrafo @) del presente articulo:

1) serd castigada con una pena de prisién de un maximo de cinco afios, o una multa de
lacuantia fijada en este titulo, 0 ambas penas, s € delito consiste en la reproduccion
o distribucién, durante cualquier 1apso de 180 dias, de un minimo de diez g emplares
0 grabaciones fonogréaficas de una 0 mas obras amparadas por e derecho de autor
cuyo vaor de venta a por menor exceda de 2.500 ddlares;

2) serd castigada con una pena de prisién de un méaximo de diez afios, o una multa de
lacuantiafijada en estetitulo, 0 ambas penas, si setrata de un segundo o ulterior delito
de los previstos en € apartado 1); y

3) en cualquier otro caso, sera castigada con una pena de prision de un maximo de un
afio, 0 una multa de la cuantia establecida en ese titulo, 0 ambas penas.

) A los efectos del presente articulo:

1) las expresiones " grabaciones fonograficas' y "gjemplares’ tendran, respectivamente,
lossignificadosestablecidos en el articulo 101 dd Titulo 17 (referente adefiniciones);

2) las expresiones "reproduccion” y "distribucién” serefieren alos derechos exclusivos
deuntitular de derecho de autor con arreglo alasclausulas 1) y 3), respectivamente,
dd articulo 106 (referente alos derechos exclusivos sobre las obras amparadas por
el derecho de autor), con las limitaciones establecidas en los articulos 107 a 120 del
Titulo 17.
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de las marcas) y 133.31 a 133.37 (respecto del derecho de autor) del Titulo 19 del Cédigo de
Reglamentos Federales.

3. Sirvanse explicar cuél considera su pais € "plazo razonable" dentro del cual las autoridades
competentes " comunicaran al demandante ... si han aceptado la demanda”, conforme a lo estipulado
en e articulo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Eseplazo sefijaraen unamodificacion del reglamento del Servicio de Aduanas que actua mente
se encuentra en examen y pendiente de aprobacion.

4, Sirvanseindicar |as disposiciones de las leyes y ordenanzas que establecen el " procedimiento
conducente a una decision sobre el fondo del asunto”, estipulado en € articulo 55 del Acuerdo sobre
los ADPIC; y resumir e contenido de esas disposiciones.

L as disposiciones reglamentarias que rigen esos procedimientos se encuentran en el Titulo 19
del Cddigo de Reglamentos Federdes (articulos 133.21 a 133.23a), que rigen las restricciones ala
importacion de articulos que llevan marcas registradas, la notificacion a las partes y la retencion y
confiscacion de los articulos.  Los procedimientos referentes a los articulos que infringen € derecho
de autor se encuentran en e articulo 133.43 del Titulo 19 del Codigo de Reglamentos Federales, que
dispone lanotificacion a importador y al titular del derecho de autor y establece una oportunidad para
gue intercambien exposi ciones escritas de sus puntos de vista sobre la cuestion dela pirateriay puedan
rebatir las formuladas por la parte contraria antes de que los articulos se sometan a una decision de
la direccion central del Servicio de Aduanas.

5. Sirvanseexplicar quéprocedimiento especial correspondeaplicar, en casodequeexistaalguno,
cuando no resulta evidente si las mercancias infringen o no derechos de propiedad intelectual, en los
casos del articulo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Suponemos que la pregunta no se refiere alos procedimientos por infraccion de marcasy derecho
de autor, ya que estos procedimientos han sido objeto de preguntas anteriores. La aduana no tiene
facultades independientes pararetener mercancias que infringen derechos relativos a patentes, dibujos
0 model osindustriaes o secretos comerciales. LaComision de Comercio Internaciona delos Estados
Unidos esta facultada en virtud del articulo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 para ordenar que €
Servicio de Aduanas niegue laentrada de mercancias cuando |a Comision determinaque infringen tales
derechos.

6. Sirvanseexplicar quéresponsabilidad asumen|lasautoridades competentesy demasautoridades
conexas frente a los titulares de derechos cuando omiten suspender el despacho para librecirculacion
de mercancias que infringen derechos de propiedad intelectual, en relacién con la suspension basada
en una Demanda o con la actuacién de oficio prevista en € articulo 58 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

L osfuncionarios de aduanas responden de adoptar sus decisiones de buenafey en conformidad
con las facultades que la ley les otorga. Las decisiones del Servicio de Aduanas pueden ser objeto
derevisionjudicia conarreglo a capitulo 7 del Titulo 5del Codigo delosEstadosUnidos. El tribunal
puede resolver todas las cuestiones legaes pertinentes, interpretar disposiciones legalesy constitucionales
y determinar el significado olaaplicabilidad delostérminos delosactos administrativos. El parrafo 1)
del articulo 706 autorizaalos tribunales aordenar que se cumplan medidas si establecen que han sido
omitidas ilegalmente.

7. Sirvanseexplicar quéresponsabilidad asumenlasautoridadescompetentesy demasautoridades
conexas frente a los titulares de derechos cuando examinan mercancias que infringen derechos de
propiedad intelectual y a pesar de ello las despachan para libre circulacion, en relacién con la
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suspension basada en una Demanda o con la actuacion de oficio previstaen e articulo 58 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

Véase la respuesta a la pregunta 6. Ademas, la aduana puede exigir la devolucion de las
mercancias que violan marcas o e derecho de autor cuando asi corresponde con arreglo a Titulo 19
del Cédigo de Reglamentos Federaes (articulos 133.24 y 133.46, respectivamente).

8. Sirvanseexplicar quéresponsabilidad asumenlasautoridadescompetentesy demasautoridades
conexas frente a los titulares de derechos cuando suspenden € despacho para libre circulacién de
mercancias gque no infringen derechos de propiedad intelectual, en relacidn con la suspension basada
en una Demanda o con la actuacion de oficio prevista en e articulo 58 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

Las decisiones del Servicio de Aduanas pueden ser objeto de revision judicial con arreglo
a capitulo 7 del Titulo 5 del Cddigo de los Estados Unidos. El tribuna puede resolver todas las
cuestiones legales pertinentes, interpretar disposiciones legales y constitucionales y determinar e
significado olaaplicabilidad delostérminosdel osactosadministrativos. El parrafo 2) del articulo 706
autorizo a tribuna a declarar ilicitos y revocar los actos administrativos, decisionesy conclusiones
gue declare " C) dictados excediendo la competencia, las facultades o las limitaci ones establ ecidas por
ley, o careciendo de derecho legal; ... E) carentes del apoyo de prueba suficiente en los casos alos
queseaplicanlosarticulos 556y 557 de estetitul o o revisados en unaaudienciaadministrativaprevista
por ley; o F) no justificados por los hechos en la medida en que éstos son materia de juzgamiento
por € tribuna".

9. ¢Seinformaal titular de derechos sobre la identidad de losimportadores y consignadores cuando
las autoridades competentes " suspenden” las mercancias que infringen derechos de propiedad intelectual,
o de las que se sospecha que losinfringen, asi como en el caso en que seinforma al titular de derechos
sobrelaidentidad delosimportadoresy consignadoressegunlo estipuladoen el articulo 57 del Acuerdo
sobre los ADPIC?

En la actualidad, con arreglo a pérrafo ¢) del articulo 133.23a del Titulo 19 del Codigo de
Reglamentos Federaes, |a cantidad de articul os confiscados se notifica d titular delamarca. En las
enmiendas del Reglamento que se encuentran actuamente en estudio y pendientes de aprobacion se
dispondréalarevelacion deotrasinformaciones. Conforme a articulo 133.43 del Titulo 19 del Cédigo
de Reglamentos Federales, se informara a los titulares de derecho de autor de la retencion de los
gjemplares o grabaciones fonograficas de |os que se sospecha que infringen derechos, suministrandose
una muestra del articulo importado.

10. Sirvanse explicar las medidas destinadas a proteger la informacion confidencial durante la
inspeccionprevistaene articulo 57 del Acuerdo sobrelosADPIC; y sirvanseindicar las disposiciones
de las leyes y ordenanzas que disponen tales medidas.

Laparte 103 del Titulo 19 del Cédigo de Reglamentos Federa es contienelas reglamentaciones
aduaneras querigen lainformacion confidencia. Los funcionarios de aduanas estan sujetos amedidas
disciplinarias dentro del Servicio o pueden responder por la divulgacién indebida de informaciones
confidenciales, con arreglo a articulo 1905 del Titulo 18 del Codigo de los Estados Unidos (Ley de
Secretos Comerciales), € articulo 759 del Titulo 40 del Cédigo de los Estados Unidos (Ley sobre
Seguridad Informéticade 1987) y € articulo 552a del Titulo 5 del Cédigo delos Estados Unidos (Ley
de Proteccién de los Actos Privados).

11. Sirvanse explicar los procedimientos para lasretenciones y confi scaciones que han de disponer
las autoridades competentes sobre la base de los articulos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
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Los procedimientos que rigen las retenciones y confiscaciones estén indicados en los
articulos 133.21 a 133.24 del Titulo 19 del Cédigo de Reglamentos Federaes en 1o que respecta a
las marcas, y en sus articulos 133.42 a 133.47 respecto del derecho de autor. En los articulos 133.51
a 133.53 del mismo titulo figuran las disposiciones finaes en materia de embargo y liquidacion de
perjuicios, tanto respecto de las marcas como del derecho de autor.

12. Sirvanse explicar los procedimientos de apelacion contra cualquier decision dictada por las
autoridades competentes, conforme a los articulos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.

L as decisiones de |os funcionarios locales estan sujetas arevision por la direccion central del
Servicio de Aduanas. Las decisiones de ésta pueden ser objeto de revision judicial con arreglo alos
articulos 701 y siguientes del Titulo 5 del Codigo de los Estados Unidos.

13. Sirvanse explicar la base de calculo de la fianza o garantia equivalente estipulada en el
articulo 53 del Acuerdo sobrelosADPIC, quelasautoridadescompetentespueden exigir al demandante
cuando suspenden € despacho para libre circulacion.

El articulo 113.11 del Titulo 19 del Cadigo de Reglamentos Federales autorizaalos directores
de puertos a determinar € tipo de garantia adecuado y su cuantia. Esta se basa en € examen de los
factores que se indican en € articulo 133.13 del mismo titulo.

14. Sirvanse explicar quién debe pagar los gastos de las retenciones basadas en e articulo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC o de la destruccién estipulada en su articulo 59.

L osgastosdelasretenciones se pagan por €l importador de conformidad con losarticulos 24.12
y 24.17 (apartado @) del parrafo 9)) del Titulo 19 del Codigo de Reglamentos Federales.

15. Sirvanse explicar qué clase de situaciones se consideran " circunstancias excepcionales’ en
quelas autoridades competentes pueden autorizar la reexportacién de mercancias de marca de fabrica
o de comercio falsificada, conforme a lo estipulado en €l articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las mercancias de marca de fabrica o de comercio fasificada no pueden reexportarse. La
Ley contra la Falsificacion y de Proteccion del Consumidor de 1996 modificd e pérrafo c) del
articulo 603 del Titulo 17 del Codigo de los Estados Unidos para impedir la reexportacion de las
mercancias infractoras del derecho de autor.

16. Sirvanseexplicar lanaturalezay el contenido de los documentos que debe aportar e solicitante
al presentar una demanda.

L os requisitos se establ eceran en modificaciones delas disposi ciones reglamentarias yacitadas.
Esas modificaciones son objeto de estudio actualmente y estén pendientes de aprobacion.

17. Sirvanse explicar qué elementos de prueba consideran |os Estados Unidos " pruebas suficientes
gue demuestren a satisfaccion de las autoridades competentes que ... existe presuncion de infraccion
de su derecho de propiedad intelectual”, conforme al articulo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Por gemplo, respecto de los derechos de patente, ¢se considera que un dictamen de un abogado
constituye " prueba suficiente”, y pueden lostitulares de derechos, sobre esa base, pedir ala Comision
de Comercio Internacional que inicie un procedimiento para determinar si las mercancias infringen
0 no su derecho?

Véase la respuesta a la pregunta 16.
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18. Sirvanse explicar si los procedimientos de divulgacion con arreglo al Reglamento Federal de
Procedimiento Civil pueden resultar para € interesado sumamente engorrosos o dilatados, porque
el alcancedeladivulgacién esamplioylos procedi mientos suel en prolongar se mucho tiempo. Sirvanse
explicar s € procedimiento de divulgacion esta en conformidad con € parrafo 2 del articulo 41 del
Acuerdo sobrelos ADPIC, que exige que |l os procedimientos relativos a la observancia de los derechos
de propiedad intelectual no sean innecesariamente complicados 0 gravosos.

L os procedi mientos de divulgacion regidos por €l Reglamento Federa de Procedimiento Civil
estén en plena conformidad con las obligaciones del parrafo 2 del articulo 41. Esos procedimientos
facultan a las partes en las acciones tendientes a imponer la observancia de derechos de propiedad
intelectual para obtener informaciones relacionadas con cualquier alegacion o excepcion invocada en
la accion. El Reglamento autoriza a juez en cualquier accion de ese tipo a limitar los pedidos de
divulgacién si son indebidamente acumulativos o reiterativos; si lainformacién puede obtenerse de
otras fuentes més convenientes, menos engorrosas 0 Menos onerosas; S la parte que procura la
divulgacién ha tenido amplias oportunidades para obtenerla durante el proceso; y s lacargao los
gastosdeladivulgaci 6n propuestasuperan alosbeneficios quetiene probabilidades de procurar teniendo
presentes las necesidades del caso, la cuantiadel litigio, los recursos de las partes, laimportancia de
las cuestionesdebatidasy laimportanciadeladivul gacién propuestaparal adecision sobrelas cuestiones
controvertidas. Véase @ articulo 26 del Reglamento. El juez, en cuaquier accion referente a la
observancia de derechos de propiedad intelectual, esta obligado iguamente a dictar una orden que,
entre otras cosas, limitalos plazos para completar ladivulgacion. Véase e parrafo b) del articulo 16
del Reglamento.

19. El articulo 337 delaLey Arancelaria de 1930 establece que el Juez de Derecho Administrativo
y la Comision de Comercio Internacional de los Estados Unidos determinaran una fecha. Sirvanse
indicar cuantas fechas de esa clase se han fijado desde el 1° deenero de 1996. Respecto de esoscasos,
sirvanse explicar si tales fechas estan en conformidad con € péarrafo 2 del articulo 41 del Acuerdo
sobre los ADPIC, que exige que los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de
propiedad intelectual no comporten plazos injustificables ni retrasos innecesarios.

El articulo 337 esta plenamente en conformidad con el parrafo 2 del articulo 41. Por ley, las
investigaciones previstasen el articulo 337 deben completarse en el plazo més breve queresulteviable.
El Juez Administrativo establece unafechapreliminar al comienzo delainvestigacion. Estosrequisitos
son paraelos del que se establece en lareciente revision del articulo 16 del Reglamento Federa de
Procedimiento Civil, que fija diversos mecanismos para agilizar 1os procedimientos contenciosos en
lostribunales de distrito. Lo corriente es que esas fechas determinen que lainvestigacion se complete
en un ano, aunque las més complejas pueden llevar unos 18 meses para completarse. La Comision
dispone de un margen de flexibilidad paraasegurar que lafecha provisional searazonabley no admita
demoras injustificadas.

20. Conformeal articulo 337 dela Ley Arancdaria de 1930, segin ha sido enmendada recientemente,
las partes acusadas tienen derecho de presentar una contrademanda en los procedimientos seguidos
ante la Comisién de Comercio Internacional, aunque en 0s casos concretos esas contrademandas se
transfieren a tribunales federales. A este respecto, sirvanse explicar si la reciente enmienda del
articulo 337 delaLey Arancelaria de 1930 haresuelto €l problema anterior de quelas partes acusadas
sblo podian presentar una contrademanda ante un tribunal federal.

Las modificaciones del articulo 337 resolvieron € problema que el grupo especia establecié
en su informe: es decir, el demandado en un procedimiento correspondiente a articulo 337 puede
presentar antela Comision de Comercio Internaciona de los Estados Unidos cualquier contrademanda
que hubierapodido presentar anteun tribunal federal. Si lademanda serefiereaunaexcepcidn respecto
de laviolacion que se degadel articulo 337, laComision examinael asunto. Si la parte que formula
lacontrademanda pide unareparaci én, como laindemnizacion de dafiosy perjuicios, lasmodificaciones
introducidas hacen que ahora pueda obtenerse esa reparacion. Ademés, |as modificaciones aseguran
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guelapartequeformulalacontrademandano resulte perjudicadapor ningunademorani por lanecesidad
de pagar honorarios.

21. Conforme a la reciente enmienda del articulo 337 dela Ley Arancelaria de 1930, los productores
o importadores de productos impugnados de origen extranjero pueden no tener que defender
necesariamente sus productos a la vez ante la Comision de Comercio Internacional y ante un tribunal
federal, en cuanto |os procedimientos ante unay otro nunca se desarrollan al mismo tiempo. Sirvanse
explicar si larecienteenmienda del articulo 337 dela Ley Arancelariade 1930 haresuelto e problema
anterior de quelos productores o importadores de productos impugnados de origen extranjero seveian
obligados a defender su derecho en un doble ambito.

La modificacion del articulo 337 establecio los medios para evitar que se promuevan
procedimientos por infraccion contra mercancias importadas en dos ambitos d mismo tiempo. El tribuna
de distrito que conoce en una demanda por infraccion debe interrumpir sus procedimientos si asi 1o
solicitael demandado en un procedimiento correspondientea articulo 337 respecto de cualquier accion
fundada en las mismas cuestiones que estén planteadas ante la Comision de Comercio Internacional.
Entre tales cuestiones estarian incluidas las referentes a la validez de las patentes, su infraccién, y
cual qui er excepcion que pudieraoponerseen ambosprocedimientos. El tribunal dedistrito puedeejercer
facultades discrecionales parainterrumpir sus actuaciones respecto de cualquier otrademandaen tales
asuntos.





